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中文摘要 

 

    在生命科學領域中，研究者為了進行研究發展，經常必須使用其他研究者最

新的研發成果，因此，機構之間經常進行研發成果之移轉。研發成果包含有體物

及無體物，其中有體物的「材料」(material)係屬研究工具(research tool)，為泛用

性高、替代性低之上游技術，而與下游研發具有緊密關聯，因此，「材料移轉」 

(material transfer)為研究者進行研發所不可或缺。近年來在美國大學間或大學與

私人企業間為了取得材料以進行研發經常使用「材料移轉契約」(MTA)，雖然許

多機構有效利用材料移轉契約以合理條件提供材料，然而，材料移轉契約之條款

阻礙材料在研究者間廣泛散布之情況似乎變得越來越普遍。基於材料或材料相關

專利權對於研發之進行所具有的重要性，並鑑於研究者之間就材料移轉或專利授

權無法達成協議或施加不合理的條件之情況逐漸增加，經濟合作暨發展組織

(OECD)及各國政府分別發布相關準則，促進材料或材料相關專利權為研究目的

以合理條件及時提供。由於材料或材料相關專利權係屬研究工具，故材料所有人

或材料相關專利權人一旦拒絕提供材料或拒絕授權，可能阻礙研究者進行後續研

發，甚至危害相關市場之競爭秩序。此時，如何兼顧材料所有人或材料相關專利

權人權益之保護與研發自由、競爭秩序等公共利益之維護即為一重要課題。 

    本文首先於第一章提出本文之研究動機及目的，並就研究方法與結構加以說

明。第二章探討研發成果中有體物的材料及無體物的發明，在研究者創作或完成

時應如何歸屬，先就材料與發明在僱傭關係下之歸屬加以說明，並特別針對大學

中研發成果之歸屬進行探討。第三章探討目前在研究者之間移轉材料時廣泛使用

的材料移轉契約所造成的問題，並介紹由美國國家衛生院(NIH)所發布供公共及

非營利機構使用之「標準生物材料移轉契約」(UBMTA)。第四章介紹 OECD 及

各國政府為促進材料及材料相關專利權之流通所發布之準則。第五章首先說明我

國生物科技產業之發展情況，以及材料所有人或材料相關專利權人雖然原則上享

有拒絕交易或拒絕授權之自由，但在例外情況下仍得加以限制，並試圖從專利法
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上的強制授權制度、促進受政府資助的研發成果之流通與競爭法等不同角度，探

討何時得例外加以限制，甚至於必要時對其課予強制交易或強制授權之義務。第

六章則總結本文藉由比較法方式所得之觀察，以及將其與我國法比較分析後所得

之看法，而重申本文各章之結論。 

 

關鍵字：研發成果、材料、研究工具、材料移轉契約、強制授權、介入權、關鍵

設施 
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Abstract 

 

    In the field of biotechnology, it is often necessary for researchers to use the 

newest research results from other researchers in order to conduct research and 

development, which leads to the transfer of research results between institutions. 

Research results include tangible and intangible products. The “material” of 

tangible product is considered research tool, an upstream technology with high 

application and low substitution, having a close connection with downstream research 

and development. Therefore, “material transfer” is indispensible to researchers. In 

recent years, universities and firms in the U.S. usually use Material Transfer 

Agreement (MTA) to obtain materials in order to conduct research and development. 

Many institutions use the MTA effectively to offer materials in reasonable terms and 

conditions, however, the clauses in MTA preclude the widespread of materials 

between researchers has become more prevalent.In terms of the significance of 

materials or material-related patent in conducting research and development, as 

researchers often can not reach an agreement or impose unreasonable terms and 

conditions on material transfer and patent license, OECD and the government of 

several countries have issued guidelines to encourage the timely offer of materials or 

material-related patent in reasonable terms and conditions for research purposes. 

Since material or material-related patent is considered research tool, once the owner 

of material or holder of material-related patent refuses to offer or license, the 

downstream research and development may be precluded, and the competition in the 

relevant markets may be endangered. Thus how to protect the right of the owner of 

material or holder of material-related patent and the public interest of the freedom to 

conduct research and competition at the same time has become an important issue. 

In Chapter 1, I address the motivation and purposes of this study and illustrate 
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the research methods and the organization of this study. In Chapter 2, I discuss as a 

researcher makes a material or complete an invention, whom the material and the 

invention should belong to. I illustrate the ownership of material and invention of the 

employee, and specifically focus on the ownership of result results in university. In 

Chapter 3, I focus on the problems caused by MTA widely used by researchers to 

transfer materials, and further introduce the “Uniform Biological Material Transfer 

Agreement” (UBMTA) issued by NIH for public and nonprofit institutions.In 

Chapter 4, I introduce the guidelines issued by OECD and the government of several 

countries to encourage the distribution of material and material-related patent. In 

Chapter 5, I elaborate on the condition of biotechnological industry in Taiwan. 

Although the owner of material or holder of material-related patent principally is free 

to refuse to deal or license, their freedom should be restricted in exceptional 

conditions. Furthermore, I discuss when their freedom should be restricted and when 

it is necessary to impose the obligation of compulsory deal or license on the owner of 

material or the holder of material-related patent from the perspectives of compulsory 

license system in patent law, the encouragement of the distribution of 

government-sponsored research result, and competition law. In Chapter 6, I 

summarize the conclusions of each Chapter. 

 

Keywords: research result, material, research tool, material transfer agreement, 

compulsory license, march-in right, essential facility 

 
 
 
 
 
 



 

 i

目  錄 
 
第一章 緒論..................................................................................................................1 
    第一節 研究動機及目的......................................................................................1 
    第二節 研究方法..................................................................................................4 
    第三節 研究內容及架構......................................................................................5 
第二章 研發成果之歸屬─以材料及發明為例...........................................................8 
    第一節 研發成果..................................................................................................8 
        第一項 研發成果之定義..............................................................................8 
        第二項 材料簡介..........................................................................................8 
            第一款 材料之定義..............................................................................8 
            第二款 材料之特性..............................................................................9 
            第三款 材料之性質..............................................................................9 
        第三項 材料係屬研究工具........................................................................10 
        第四項 材料相關發明之保護方式............................................................12 
            第一款 專利權....................................................................................12 
            第二款 營業秘密................................................................................13 
            第三款 材料移轉契約........................................................................14 
    第二節 研發成果之歸屬....................................................................................14 
        第一項 材料之歸屬....................................................................................14 
            第一款 材料之歸屬............................................................................15 
            第二款 僱傭關係下材料之歸屬........................................................15 
        第二項 發明之歸屬....................................................................................16 
            第一款 美國…………………………………………………………16 
            第二款 日本………............................................................................16 
                第一目 發明之歸屬....................................................................16 
                第二目 從業者發明之歸屬........................................................16 
            第三款 我國………............................................................................21 
                第一目 發明之歸屬....................................................................21 
                第二目 一定關係下發明之歸屬................................................21 
    第三節 大學中研發成果之歸屬........................................................................25 
        第一項 大學教師研發成果之歸屬............................................................26 
            第一款 美國史丹佛大學之研發成果歸屬政策................................26 
                第一目 有體研究財產政策……………………………………26 

第二目 專利政策………………………………………………26 
            第二款 日本........................................................................................29 
                第一目 過去大學教師研發成果之歸屬....................................29 
                第二目 為促進利用下大學教師研發成果之歸屬....................30 



 

 ii

                第三目 國立大學法人化前研發成果之歸屬............................33 
                第四目 國立大學法人化後研發成果之歸屬............................34 
            第三款 我國........................................................................................35 
                第一目 材料之歸屬....................................................................35 
                第二目 發明之歸屬....................................................................36 
        第二項 受政府資助的研發成果之歸屬....................................................38 
            第一款 美國拜杜法............................................................................39 
                第一目 立法背景........................................................................39 

第二目 規定內容簡介................................................................41 
            第二款 日本........................................................................................41 
                第一目 科學技術基本法............................................................41 
                第二目 大學之技術研究成果移轉民間事業促進法................46 
                第三目 產業活力再生特別措置法、產業技術力強化法.........47 
                第四目 智慧財產基本法............................................................48 
                第五目 國立大學法人法............................................................48 

第三款 我國科學技術基本法............................................................49 
                第一目 科學技術基本法第 6 條及相關子法規定內容簡介.....49 
                第二目 行政院國家科學委員會之補助....................................56 
        第三項 產學合作下研發成果之歸屬........................................................57 
            第一款 美國…………………………………………………………58 
            第二款 日本........................................................................................58 
                第一目 共同研究........................................................................58 
                第二目 受託研究........................................................................59 
            第三款 我國........................................................................................60 
                第一目 產學合作之法律依據....................................................60 
                第二目 產學合作下研發成果之歸屬........................................61 
                第三目 受政府資助的產學合作下研發成果之歸屬................62 
         第四項 我國國立大學研發成果管理辦法..............................................63 
            第一款 國立大學研發成果管理辦法中研發成果歸屬之相關規定簡

介...........................................................................................63 
            第二款 國立大學研發成果管理辦法中研發成果歸屬之相關規定檢

討...........................................................................................67 
                第一目 法律依據........................................................................67 
                第二目 適用對象........................................................................68 
                第三目 研發成果歸屬於大學之行為態樣................................69 
                第四目 對欲利用大學之資源或經驗者要求約定研發成果所有

權之歸屬......................................................................70 
                第五目 若未履行通知義務非職務上研發成果即歸屬於大



 

 iii

學……………………………………….…………….70 
     第四節 小結......................................................................................................71 
第三章 材料移轉契約................................................................................................73 
    第一節 材料移轉契約簡介................................................................................73 
        第一項 材料移轉契約之定義....................................................................73 
        第二項 材料移轉契約之源起....................................................................75 
        第三項 使用材料移轉契約之情況............................................................78 
        第四項 不同類型之材料移轉契約............................................................79 
            第一款 為研究目的之材料移轉契約................................................79 
            第二款 為商業目的之材料移轉契約................................................80 
    第二節 材料移轉契約之性質與條款................................................................80 

第一項 材料移轉契約之性質....................................................................80 
    第一款 材料移轉契約之性質............................................................80 
    第二款 租賃授權模式........................................................................82 

        第二項 材料移轉契約條款簡介................................................................84 
            第一款 當事人....................................................................................85 

第二款 材料........................................................................................85 
第三款 使用........................................................................................85 
第四款 保密........................................................................................86 
第五款 對於材料之權利....................................................................86 
第六款 終止........................................................................................87 
第七款 擔保與賠償............................................................................87 
    第一目 擔保................................................................................87 
    第二目 賠償................................................................................89 
    第三目 大學之材料移轉使用無擔保、免責條款.....................90 
第八款 費用........................................................................................91 
第九款 延展性權利.......................................................................... .91 
    第一目 簡介.............................................................................. .91 

                第二目 延展性權利金................................................................93 
    第三節 材料移轉契約之處理..........................................................................100 
        第一項 概論..............................................................................................100 
            第一款 材料移轉契約之締結者......................................................100 
            第二款 材料移轉契約之締結程序..................................................100 
            第三款 機構之材料移轉契約政策..................................................101 
                第一目 為研究目的之材料移轉..............................................101 
                第二目 為商業目的之材料移轉..............................................102 
        第二項 史丹佛大學之材料移轉契約......................................................102 
            第一款 史丹佛大學之材料移轉契約締結程序..............................102 



 

 iv

                第一目 取得材料之材料移轉契約締結程序..........................102 
                第二目 提供材料之材料移轉契約締結程序..........................102 
            第二款 史丹佛大學提供材料之材料移轉契約政策......................103 
    第四節 材料移轉契約所造成的問題..............................................................103 
        第一項 不同類型之移轉所造成的問題..................................................104 
            第一款 學術界之間的移轉..............................................................104 
            第二款 產業界對學術界的移轉......................................................104 
                第一目 限制發表研究成果......................................................105 
                第二目 不得在受第三人資助之研究計畫中使用材料..........106 
                第三目 對於研發成果擁有過度的所有權..............................106 
                第四目 與法定或其他契約義務相互衝突..............................107 
                第五目 非專屬、免權利金之回饋授權....................................108 
                第六目 要求不當賠償..............................................................109 
        第二項 國家衛生院工作小組關於研究工具之報告..............................109 
        第三項 實證調查......................................................................................112 
            第一款 2002 年.................................................................................112 
            第二款 2005 年.................................................................................113 
    第五節 標準生物材料移轉契約......................................................................114 
        第一項 標準生物材料移轉契約簡介......................................................114 
        第二項 標準生物材料移轉契約條款之分析..........................................117 
            第一款 定義......................................................................................117 
            第二款 契約條款..............................................................................119 
        第三項 關於標準生物材料移轉契約之評論..........................................125 
        第四項 史丹佛大學之材料移轉契約......................................................127 
        第五項 對於我國中央研究院之「生物材料移轉合約」範本之評論…..129 
    第六節 小結......................................................................................................130 
第四章 國際組織及各國政府為促進材料及材料相關專利權之流通所發布之準

則…………………………………………….……………………………133 
    第一節 經濟合作暨發展組織─基因發明之授權準則….…………………..133 
        第一項 一般授權………………………………………………………..133 
            第一款 原則………………………………………………………..134 
            第二款 最佳實施例………………………………………………..134 
        第二項 健康照護與基因發明…………………………………………..135 
            第一款 原則………………………………………………………..135 
            第二款 最佳實施例………………………………………………..136 
        第三項 研究自由………………………………………………………..136 
            第一款 原則………………………………………………………..136 
            第二款 最佳實施例………………………………………………..137 



 

 v

        第四項 商業發展………………………………………………………..137 
            第一款 原則………………………………………………………..137 
            第二款 最佳實施例………………………………………………..138 
        第五項 競爭……………………………………………………………..139 
            第一款 原則………………………………………………………..139 
            第二款 最佳實施例………………………………………………..139 
        第六項 評論……………………………………………………………..140 
    第二節 美國 對於受國家衛生院研究資助者取得與提供生物研究資源之原

則與準則…………………..………………………………………..140 
        第一項 簡介……………………………………………………………..140 
        第二項 原則……………………………………………………………..141 
        第三項 準則……………………………………………………………..143 
        第四項 評論……………………………………………………………..147 
    第三節 日本…………………………………………………………………..148 
        第一項 研究開發成果有體物之處理準則(2002) ……………………..148 
            第一款 研究開發成果有體物之基本想法………………………..148 
            第二款 成果有體物之管理………………………………………..149 
            第三款 成果有體物之提供………………………………………..150 
            第四款 成果有體物的提供程序之簡化…………………………..151 
            第五款 校內規則之整備…………………………………………..152 
            第六款 關於成果有體物相關資料等之處理……………………..152 
            第七款 其他………………………………………………………..152 
        第二項 在大學中以政府資金為原始資金之研究開發所產生的智慧財產

權之研究授權方針(2006) ……………………………………..152 
            第一款 本方針之目的……………………………………………..153 
            第二款 研究授權之基本想法……………………………………..153 
            第三款 附件─關於研究授權之注意事項………………………...154 
            第四款 評論………………………………………………………..155 
        第三項 在生命科學領域中順利使用研究工具專利方針(2007) ……..156 
            第一款 背景………………………………………………………..156 
            第二款 本方針之目的……………………………………………..157 
            第三款 基本想法…………………………………………………..157 
            第四款 藉由綜合資料庫為資訊公開……………………………..158 
            第五款 評論………………………………………………………..159 
    第四節 小節…………………………………………………………………..160 
第五章 拒絕提供材料或拒絕授權之解決方法…………………………………..162 

第一節 簡介…………………………………………………………………..162 
    第一項 我國生物科技產業之發展情況………………………………..162 
    第二項 交易自由與限制………………………………………………..163 



 

 vi

    第二節 專利法上的強制授權制度…………………………………………..164 
        第一項 巴黎公約………………………………………………………..165 
        第二項 TRIPS 協定……………………………………………………..166 
        第三項 美國……………………………………………………………..170 
            第一款 特別法中的強制授權規定………………………………..170 
            第二款 政府使用制度……………………………………………..170 
            第三款 事實上的強制授權………………………………………..171 
        第四項 日本特許法 裁定實施權制度…………………………………172 
            第一款 裁定實施權之規定內容…………………………………..172 
                第一目 不實施的情況之裁定實施權………………………..172 
                第二目 利用發明的情況之裁定實施權……………………..174 
                第三目 公益上必要的情況之裁定實施權…………………..176 
            第二款 裁定實施權之程序………………………………………..177 
            第三款 裁定實施權之效力………………………………………..178 
            第四款 裁定實施權於研究工具專利之適用……………………..179 
                第一目 不實施的情況之裁定實施權………………………..179 
                第二目 利用發明的情況之裁定實施權……………………..180 
                第三目 公益上必要的情況之裁定實施權…………………..182 
        第五項 我國專利法……………………………………………………..183 
            第一款 立法沿革…………………………………………………..184 
            第二款 強制授權之事由…………………………………………..186 
                第一目 因應國家緊急情況…………………………………..186 
                第二目 增進公益之非營利使用……………………………..187 
                第三目 申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議

授權…………………………………………………188 
                第四目 專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判

決或公平會處分確定………………………………190 
                第五目 再發明專利權人與原發明專利權人協議不成……..193 

第三款 強制授權之程序…………………………………………..194 
            第四款 強制授權之效力…………………………………………..194 

第一目 取得非專屬授權…………………………………….194 
第二目 應支付適當補償金………………………………….195 
第三目 不得單獨轉讓或為其他處分……………………….196 

            第五款 專利法上的強制授權事由於材料相關專利權之適用…..197 
                第一目 因應國家緊急情況…………………………………..197 
                第二目 增進公益之非營利使用……………………………..197 
                第三目 申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議

授權…………………………………………………197 



 

 vii

                第四目 專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判

決或公平會處分確定………………………………198 
                第五目 再發明專利權人與原發明專利權人協議不成……..199 
        第六項 小結……………………………………………………………..199 
    第三節 促進受政府資助的研發成果之流通………………………………..201 
        第一項 美國 拜杜法……………………………………………………202 
            第一款 拜杜法所造成的問題……………………………………..202 
            第二款 聯邦機關之實施權………………………………………..203 
            第三款 聯邦機關之介入權………………………………………..204 
                第一目 簡介…………………………………………………..204 
                第二目 介入權行使程序……………………………………..205 
                第三目 介入權之救濟………………………………………..207 
                第四目 介入權行使之實際情況……………………………..207 
                第五目 關於介入權之評論…………………………………..208 
        第二項 日本 產業技術力強化法………………………………………208 
            第一款 政府之實施權……………………………………………..209 
            第二款 政府之介入權……………………………………………..209 
                第一目 介入權之事由………………………………………..209 
                第二目 介入權與特許法上裁定實施權制度之比較………..210 
                第三目 介入權行使程序……………………………………..210 
        第三項 我國 科學技術基本法及相關子法……………………………211 
            第一款 研發成果之定義…………………………………………..211 
            第二款 資助機關之實施權………………………………………..212 
            第三款 資助機關之介入權………………………………………..213 
                第一目 簡介…………………………………………………..213 
                第二目 介入權行使之事由…………………………………..214 
                第三目 介入權之權限………………………………………..215 
                第四目 介入權行使程序……………………………………..217 
                第五目 介入權行使之救濟…………………………………..217 
                第六目 介入權與專利法上的強制授權制度之比較……..…218 
                第七目 介入權行使之影響…………………………………..219 
            第四款 資助機關之實施權、介入權於材料或材料相關專利權之適

用………………………………………………………….220 
        第四項 小結……………………………………………………………..221 
    第四節 競爭法─單獨拒絕交易、單獨拒絕授權…………………………...223 
        第一項 美國─違反休曼法第 2 條………………………………………224 
            第一款 關鍵設施理論簡介………………………………………..225 
            第二款 聯邦最高法院判決………………………………………..226 



 

 viii

                第一目 United States v. Terminal Railroad Association 
(1912) ………………………………………………226 

                第二目 Associated Press v. United States 
(1945) ……………....................................................227 

                第三目 Otter Tail Power Co. v. United States 
(1973) ……………………………………………....228 

                第四目 Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp. 
(1985).........................................................................228 

                第五目 Verizon Communications Inc. v. Law Offices of Curtis v. 
Trinko, LLP. 
(2004) ........................................................................229 

            第三款 聯邦巡迴上訴法院判決......................................................230 
                第一目 獨占者控制關鍵設施..................................................231 
                第二目 競爭者無法實際或合理地複製該關鍵設施..............232 
                第三目 拒絕競爭者使用該設施..............................................232 
                第四目 提供該設施係屬可行..................................................232 
                第五目 垂直相關的市場、與獨占者具有競爭關係..............233 
            第四款 關鍵設施理論適用於智慧財產權之案例..........................234 
                第一目 Intergraph Corp. v. Intel Corp. 

(1999) ........................................................................235 
                第二目 Aldridge v. Microsoft Corp. 

(1998) ........................................................................236 
        第二項 歐洲共同體─違反歐洲共同體條約第 82 條..............................236 
            第一款 歐洲共同體執行委員會......................................................239 
            第二款 歐洲法院..............................................................................239 
                第一目 Commercial Solvents v Commission (1974) ..............239 
                第二目 AB Volvo v. Erik Veng (UK) Ltd (1987) .....................239 
                第三目 In RTE and ITP v. Commission (1995) .......................240 
                第四目 Oskar Bronner GmbH v. Mediaprint (1998) ...............241 
                第五目 IMS Health Inc. v. Commission (2004) ......................242 
                第六目 Microsoft v. Commission.............................................244 
        第三項 日本 獨占禁止法........................................................................245 
            第一款 獨占禁止法相關規定之介紹..............................................246 
                第一目 不公平的交易方法......................................................246 
                第二目 私的獨占......................................................................247 
            第二款 獨占禁止法於單獨拒絕交易之適用..................................251 
            第三款 獨占禁止法於單獨拒絕授權之適用..................................252 
                第一目 獨占禁止法於單獨拒絕授權之適用..........................252 



 

 ix

                第二目 獨占禁止法於研究工具專利單獨拒絕授權之適用..255 
            第四款 排除措施命令......................................................................256 
        第四項 我國 公平交易法........................................................................257 
            第一款 公平交易法規定內容介紹..................................................258 
                第一目 公平法第 10 條第 1 款、第 4 款─濫用獨占地位之行

為……………………………………………………258 
                第二目 公平法第 19 條第 2 款………………………………263 
            第二款 公平交易法於拒絕提供材料或拒絕授權之適用………..264 
                第一目 公平法第 10 條第 4 款………………………………264 
                第二目 公平法第 19 條第 2 款………………………………268 
        第五項 反競爭行為之救濟……………………………………………..269 
            第一款 公平法第 41 條…………………………………………….269 
            第二款 專利法第 76 條第 2 項與公平法第 41 條之適用關係……271 
                第一目 專利法第 76 條第 1 項與公平法第 41 條之適用關係 273 
                第二目 專利法第 76 條第 2 項與公平法第 41 條之適用關係 273 
        第六項 小結……………………………………………………………..275 
第六章 結論………………......................................................................................281 
    第一節 研發成果之歸屬─以材料及發明為例……………………………..281 
    第二節 材料移轉契約………………………………………………………..282 
    第三節 國際組織及各國政府為促進材料及材料相關專利權之流通所發布之

準則…………………………………………………………………283 
    第四節 拒絕提供材料或拒絕授權之解決方法……………………………..283 
        第一項 專利法上的強制授權制度……………………………………..284 
        第二項 促進受政府資助的研發成果之流通…………………………..285 
        第三項 競爭法…………………………………………………………..287 
參考文獻……………………………………………………………………………290





 

 1

第一章 緒論 

第一節 研究動機及目的 

    在生命科學領域中，研究者為了進行研究發展，經常必須使用其他研究者最

新的研發成果，因此，機構之間經常進行研發成果之移轉。研發成果包含有體物

及無體物，其中有體物的材料(material)，係指在研發成果中強烈具有研究工具

(research tool)特性，或具有中間的研發成果特性之物。由於材料係屬研究工具，

為泛用性高、替代性低之上游技術，或者，具有並非最終產品而是研究手段之性

質，可使下游研發之進行更為迅速、有效率，而與下游研發具有緊密關聯，因此，

材料移轉(material transfer)為研究者進行研發所不可或缺。 

    由於研究者所完成的研發成果歸屬於誰，將決定誰有權進行該研發成果之移

轉，因此，在探討研發成果之移轉前，必須先釐清研發成果之歸屬。而且，由於

材料或材料相關發明係屬基礎研究之研發成果，多為在大學中進行之研究發展所

創造，因此，特別有必要探討大學中研發成果之歸屬問題。 

    近年來在美國大學間或大學與私人企業間為了取得材料以進行研發經常使

用材料移轉契約(material transfer agreement, MTA)，其為兩個機構之間進行材料

移轉時所締結之契約，用以約定材料移轉之條件。材料移轉契約屬於廣義的技術

授權契約之一種，其中包含約定各種事項之條款。由於材料移轉契約為具有法律

拘束力之契約，因此可能影響接受方之研究者目前與未來的研究。不同於專利權

與著作權等智慧財產權，材料移轉契約並非依據規定特定權利義務之成文法規，

而是反映契約自由，故雙方得自由約定契約之條件，以滿足其特定需求。亦即，

材料移轉契約所提供之保護得超出專利法所提供之專利保護。 

    雖然許多機構有效利用材料移轉契約以合理條件提供材料，然而，材料移轉

契約之條款阻礙材料在研究者間廣泛散布之情況似乎變得越來越普遍。由於材料

移轉契約為雙方之間的契約，無專利權之地理或時間限制，能延伸至遠超出專利

權之範圍，因而可能造成許多問題，例如，導致取得材料進行研究嚴重延遲，施

加各種不合理的條件，甚至雙方終究無法以合理條件達成協議，研究者因而無法
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取得材料。 

    基於材料或材料相關專利權對於研發之進行所具有的重要性，並鑑於研究者

之間就材料移轉或專利授權無法達成協議或施加不合理的條件之情況逐漸增

加，經濟合作暨發展組織(OECD)、美國與日本均意識到採取因應措施實已刻不

容緩，因而分別發布相關準則採取政策介入之作法，鼓勵各機構採取必要措施，

促進材料或材料相關專利權為研究目的以合理條件及時提供、廣泛散布，以達成

材料或材料相關專利權之充分利用。 

    由於材料或材料相關專利權係屬研究工具，為泛用性高、替代性低之上游技

術，而與下游研究發展具有緊密關聯，故材料所有人或材料相關專利權人一旦拒

絕提供材料或拒絕授權，可能阻礙研究者進行後續研發，而嚴重影響其研究進

程，甚至危害相關市場之競爭秩序。特別是在生命科學領域中的材料或材料相關

專利權，經常為新藥開發所不可或缺之技術，且基於資源之稀少性，並無其他可

替代之同種技術，將使上述問題更為明顯。此時，如何兼顧材料所有人或材料相

關專利權人權益之保護與研發自由、競爭秩序等公共利益之維護即為一重要課

題。 

    我國從 1980 年代開始發展生物科技產業，藉由生技研發機構之設立，累積

生技研發能量，藉以推動生物科技產業之發展。1982 年頒訂「科學技術發展方

案」，明定生物科技產業為八大重點科技之一，由政府進行全面性的規劃，有效

整合資源，並將研發成果實際落實於商業應用上，以達到我國生物科技產業的未

來發展願景與目標。行政院於 1995 年頒訂「加強生物技術產業推動方案」，整合

各部會資源，分別從法規、研發、技術商業化、人才、投資與市場拓展等項目著

手，研擬推動重點項目，期望藉由整體性的規劃，順利推動生物科技產業發展。 

    然而，我國生物科技產業之發展至今未臻成熟，尚處於技術輸入階段，仍高

度倚賴美歐日等先進國家之關鍵技術支援，在此產業發展階段下，由於材料或材

料相關專利權係屬研究工具，對於後續研發之進行極為重要，故當材料所有人或

材料相關專利權人拒絕提供材料或拒絕授權時，對我國生物科技產業將造成很大
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的影響。 

    我國憲法第 15 條規定，人民之財產權應予保障，該條所保障之財產權包括

動產所有權與專利權等智慧財產權(無體財產權)。雖然材料所有人基於契約自由

原則，享有提供材料與否之決定自由，自得拒絕提供材料；而專利權人基於法律

所賦予之專屬權，亦享有授權與否之決定自由，其拒絕授權係屬權利之行使，但

目前各國民法之趨勢為「所有權社會化」與適度限制契約自由，我國憲法第 23

條亦規定，對於人民之財產權及契約自由等基本權，為防止妨礙他人自由、避免

緊急危難、維持社會秩序或增進公共利益所必要時，得以法律加以限制。因此，

我國憲法雖保障財產權，但其於社會化特性下應受適度的限制，且不僅動產所有

權負有社會義務，專利權等智慧財產權亦然，從而對於專利權之行使亦非採取絕

對的契約自由原則，基於公共利益得以法律加以限制，在專利法上乃有適度限制

專利權行使或不行使之機制，例如，強制授權。 

    基於我國目前關鍵技術仍有所不足，政府為扶植相關產業發展持續投注大量

資金，當研發成果係由政府資助所產生時，如何確保該研發成果獲得充分利用即

成為重要課題，由於受政府資助進行研究發展之學術機構或私人企業可視為準公

益事業(public utility)，且受政府資助的研發成果具有公共政策目的，因此，受資

助者對於研發成果之運用應受有限制，而不得任意拒絕交易。 

    在競爭秩序之維護上，不僅一般財產權之行使行為可能違反公平交易法(以

下簡稱「公平法」)，即使是專利權等智慧財產權之行使行為，依公平法第 45 條

規定，僅有「正當」之行使行為始豁免於公平法之規範，智慧財產權一旦被濫用，

即喪失原有智慧財產權法保護之屏障，而成為公平法規範之對象，因此，不論是

拒絕交易或拒絕授權均不得危害市場競爭秩序，否則將違反公平法。 

    未來國家經濟成長或有賴於生物科技之發展，我國應思考如何於此生物科技

飛快成長之臨界點儘速切入，在該領域占有一席之地。基於拒絕提供材料或拒絕

授權可能造成阻礙後續研發之進行、危害相關市場競爭秩序、影響我國生物科技

產業發展等問題，本文試圖從專利法上的強制授權制度、促進受政府資助的研發
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成果之流通與競爭法等不同角度，探討對於原則上被允許之拒絕提供材料或拒絕

授權，何時得例外加以限制，甚至於必要時對其課予強制交易或強制授權之義

務，以促進材料或材料相關專利權之流通，使後續研究發展之進行更為迅速，有

助於提升我國生物技術水準，維護相關市場競爭秩序，進而推動我國生物科技產

業發展，逐步朝向技術輸出國之地位邁進。 

第二節 研究方法 

    本文以下主要藉由比較法之方式，進行法規、案例之比較分析研究，首先介

紹國際組織及各國家之法規制度，析論其背後所蘊含之法理基礎，於分析國際組

織及各國法規制度的特色及問題後，將之與我國現行規範進行比較，探討在現行

規範下，我國可採取之作法。  

    本文以下所運用之比較法研究資料，以美國、日本法規制度為主，亦參酌歐

盟相關法規制度進行綜合性論述。此係有鑑於生物科技產業主要集中於美、歐、

日等國家，其中美國引領全球生物科技產業發展，除該領域之關鍵技術多來自美

國以外，相關法規之制定修正亦多由美國率先提出，各國再予以跟進，故本文以

下主要參考美國法規制度。  

    歐洲許多國家就生物科技產業之發展亦屬先進，基於歐洲聯盟(以下簡稱歐

盟)之整合，歐洲各國之法規漸趨一致，形成共同制度，促其會員國朝相同方向

邁進，為了解歐洲目前法規制度之走向，本文以下主要參考歐洲相關公約或其他

歐盟規範。  

    與我國同屬亞洲國家之日本，就生物科技產業之發展亦緊跟於美、歐之後，

處於亞洲之領導地位，雖其將相關技術商業化之能力尚未及美、歐發達，但其學

術研究機構具有高科技研究能力，而能在尖端生物科技研究領域中，與美、歐相

互競逐，且其具有亞太地區最大、全球次大之生物科技市場，因此，日本之法規

制度發展亦有值得參考之處。 

    至於在各章節中對於比較法規範、案例研究之論述方法，在第二章中，關於

受雇人發明之歸屬，因各國專利法之規定均不相同，故主要參考與我國臨近的日
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本特許法之相關規定；關於大學教師研發成果之歸屬，除了參考美國史丹佛大學

之研發成果歸屬政策外，並有鑑於日本近年國立大學法人化之經驗值得我國借

鏡，故亦參考日本之法規制度；關於受政府資助的研發成果之歸屬，由於目前各

國允許受政府資助的研發成果下放受資助者之規範係源自美國拜杜法，因此，將

介紹美國拜杜法相關規定，以及日本技術移轉相關法規；關於產學合作下研發成

果之歸屬，或由於美國進行產學合作成效卓著之大學多為私立大學，似無法規就

大學在產學合作下研發成果之歸屬加以規範，故主要參考日本文部科學省對於大

學共同研究、受託研究所發布之通知。 

    在第三章中，由於材料移轉契約源自於美國，在美國相關討論亦最為熱烈，

故主要參考美國之發展，並於相關部分以日本之發展加以補充說明。在第四章

中，分別就經濟合作暨發展組織、美國與日本所發布之相關準則加以說明，並進

行比較分析。在第五章中，關於專利法上的強制授權制度部分，基於各國均少有

運用該制度之實例可供分析，故僅就國際組織及各國之法規制度進行比較分析；

關於受政府資助的研發成果之流通部分，亦採法規制度比較分析之方式；關於競

爭法部分，美國及歐盟主要採案例比較分析之方式，日本則基於相關案例較為少

見，而主要採法規制度比較分析。並參酌比較法分析之結果，考量我國相關法規

制度應如何解釋適用始為合宜。 

第三節 研究內容及架構 

    關於研究內容及架構，本文由緒論、分為四部分之主文與結論所構成。 

    第一章之緒論，首先提出本文之研究動機及期待透過本文撰寫所達成之目

的，並說明本文以下所使用之研究方法以及全文之架構組成。 

    第二章以「研發成果之歸屬─以材料及發明為例」為題，探討研發成果中有

體物的材料及無體物的發明，在研究者創作或完成時應如何歸屬。首先定義何謂

研發成果，並就何謂材料、材料係屬研究工具以及材料相關發明之保護方式加以

說明。關於研發成果之歸屬，則先就材料與發明一般之歸屬與在僱傭關係下之歸

屬加以說明，並特別針對大學中研發成果之歸屬進行探討，其中分別就大學教師
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研發成果之歸屬、受政府資助的研發成果之歸屬、產學合作下研發成果之歸屬以

及我國國立大學研發成果管理辦法中研發成果歸屬之相關規定進行深入探討。 

    第三章以「材料移轉契約」為題，探討目前在研究者之間移轉材料時廣泛使

用的材料移轉契約(MTA)所造成的問題。首先介紹何謂材料移轉契約，分別就材

料移轉契約之定義、源起、使用材料移轉契約之情況以及不同類型之材料移轉契

約加以說明。其次探討材料移轉契約之性質，介紹材料移轉契約中常見的條款與

各機構如何處理材料移轉契約，並整理材料移轉契約所造成的問題，最後介紹為

解決材料移轉契約所造成的問題，簡化公共及非營利機構之間分享專屬材料之過

程，並降低分享材料之管理負擔，由美國國家衛生院所發布供公共及非營利機構

使用之「標準生物材料移轉契約」(UBMTA)之條款與相關評論，對於其不足之

處則參考美國史丹佛大學之材料移轉契約的相關內容加以補充。 

    第四章以「國際組織及各國政府為促進材料及材料相關專利權之流通所發布

之準則」為題，首先介紹經濟合作暨發展組織(OECD)為協助會員國及非會員國

政府發展政府政策，以及促進基因發明授權及移轉之適當行為，所發布之「基因

發明之授權準則」。其次介紹美國國家衛生院(NIH)為對受資助者提供關於提供與

取得受聯邦資助所研發的獨特研究資源之適當條件，以協助受資助者履行其依拜

杜法(Bayh-Dole Act)與國家衛生院資助政策所負之義務，所發布之「對於受國家

衛生院研究資助者取得與提供生物研究資源之原則與準則」。再來介紹日本文部

科學省對各國立大學所發布之「研究開發成果有體物之處理準則」，關於材料之

處理，提出管理運用面上基本的想法、方針，並為了使材料在研究現場之利用、

產業上之利用簡易地進行，提出材料移轉、租賃所涉及的契約書之參考例；此外，

並介紹日本綜合科學技術會議針對在大學中受政府資助之研究開發所產生的智

慧財產權，所發布之「在大學中以政府資金為原始資金之研究開發所產生的智慧

財產權之研究授權方針」，以及針對生命科學領域研究工具專利之特性，所發布

之「在生命科學領域中順利使用研究工具專利方針」。 

    第五章以「拒絕提供材料或拒絕授權之解決方法」為題，首先說明我國生物
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科技產業之發展情況，以及材料所有人或材料相關專利權人雖然原則上享有拒絕

交易或拒絕授權之自由，但在例外情況下得加以限制，並試圖從專利法上的強制

授權制度、促進受政府資助的研發成果之流通與競爭法等不同角度，探討何時得

例外加以限制，甚至於必要時對其課予強制交易或強制授權之義務。 

    第六章之結論，則總結本文藉由比較法方式所得之觀察，以及將其與我國法

比較分析後所得之看法，而重申本文各章之結論。 
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第二章 研發成果之歸屬─以材料及發明為例 

第一節 研發成果 

第一項 研發成果之定義 

    「研發成果」此一概念之內涵相當廣泛，包括有體物及無體物1。除了專利

權、著作權等智慧財產權外，尚包含其他雖並非智慧財產權，但具有財產價值、

學術價值或其他價值之物，其代表性的例子為「材料」(material，research 

material)2。以下特別就何謂材料加以介紹。 

第二項 材料簡介 

第一款 材料之定義 

    依據日本文部科學省「研究開發成果有體物之處理準則3」對於「材料」(研

究開發成果有體物)之定義，所謂材料，係指該當於下列(1)至(3)，具有學術、財

產價值或其他價值之有體物。(關於論文、演講或其他著作等之物除外) 

(1) 研究開發時所創作或取得之物，顯示已達成研究開發目的之物。 

(2) 研究開發時所創作或取得之物，被用以取得(1)之物。 

(3) 創作或取得(1)或(2)時所衍生創作或取得之物。 

    例如：材料、樣品(微生物、新材料、土壤、岩石、植物新品種)；試作品、

樣品；ＦＤ、ＭＴ、ＣＤ、ＤＶＤ等電子記錄媒體(記錄數據、理論・法則、電

腦程式、聲音、影像、畫面等各種研究成果資訊)；書面記錄媒體(記載數據、理

論・法則、電腦程式、畫面、圖面等各種研究成果資訊)。 

    材料為研發成果之一種，其並非法律用語，而是學術界的用語。所謂材料，

                                                 
1 「研究成果」，包括微生物、實驗動物、植物新品種等生物遺傳資源、化合物或材料的樣本、

岩石樣本、各種測量數據等資訊、圖表(設計圖、地形圖等)、或發明、著作等智慧財產等有形或

無形之各種成果。文部科学省，研究開発成果の取扱いに関する検討会，研究開発成果の取扱い

に関する検討会報告書，2002 年 5 月。Available at 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shinkou/005/gaiyou/020501.htm (last visited March 26, 
2009)。 
2 惟材料或材料相關發明有時仍可取得專利權。 
3 研究開発成果としての有体物の取扱いに関するガイドラインについて(2002 年 7 月 31 日付け

14 振環産第 22 号文部科学省研究振興局研究環境・産業連携課技術移転推進室長、大臣官房会

計課用度班主査通知)。 
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係指不論基礎研究或應用研究，在研究成果中強烈具有研究工具(research tool)

特性，或具有中間的研發成果特性之物4。 

    材料此一概念中所包含之物極為複雜，非常難以包括且統一地描述。為了正

確理解何謂材料，可能先釐清什麼不屬於材料較為容易。從此觀點來看，不屬於

材料之物，係指非研究標的，或不供應研究，其本身已完成並具備獨自有用性之

動產(由於研究有無限繼續之可能，應該說因達成暫時的研究目的而非研究標的

較為妥當)，此種動產能作為「產品」販賣，而與材料具有不同的特性。此外，

非「研發成果」之不具有財產價值、學術價值或其他價值之物，亦不屬於材料5。 

第二款 材料之特性 

    因法規對於材料並無特別規定，故作為民法所規定之「物」加以處理，但材

料與民法通常所設想之「物」具有不同的特性。 

    首先，材料係研發成果所具體化之物，因此為有價值之物，然而，即使同樣

為研發成果，與專利權等智慧財產權不同之處在於，材料並不適用特別的法規，

故如何掌握其價值經常成為問題。此外，由於有時材料相關研發成果會成為發

明，因此材料與專利權等的關係亦經常成為問題。 

    其次，材料依其物之種類與使用方法的不同，可能發生複製、增殖、分裂、

改變等超出民法所設想的範圍之情況。具體而言，例如，細胞株、老鼠等的數量

有逐漸增加之可能。因此，在材料移轉契約中，除了所移轉之物外，通常亦會就

複製物或修改物之定義、其所有權歸屬或其他處理等事前加以合意。 

    再者，材料與所謂產品不同，未必為最終產品。亦即，在研究過程中所創造

之材料為最新的研究成果，因此，其性質未必已完全釐清，在後續研究中有進一

步發展之可能，乃所謂發展中的物6。 

第三款 材料之性質 
                                                 
4 平井昭光，解說マテリアル・トランスファー・アグリーメント，情報管理第 45 卷第 12 期，

頁 859，2003 年。 
5 平井昭光，前揭註 4，頁 859。 
6 村田真稚惠，研究成果有体物提供契約における非保証・免責条項に関する一考察，同志社法

學第 322 号(60 卷 7 号)，頁 687-698，2009 年 2 月。 
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    材料為有體物，性質為民法上動產7，屬有體財產，而不同於受專利權(無體

財產權)保護之抽象存在的「發明8」。雖然有體物時常為發明藉以表現之載體，

而與發明具有密切關係，但有體物本身並非專利權保護之對象，就發明取得之專

利權亦不受限或依附於有體物，係一種獨立於有體物所有權以外之權利，其發

生、取得、讓與及消滅等，原則上均與有體物無直接關係9。 

第三項 材料係屬研究工具 

    材料及材料相關專利權係屬研究工具。所謂「研究工具」，係指研究者在實

驗室中所使用之一切資源10，包括細胞株，單株抗體、試劑、動物模式(animal 

models)、生長因子、組合化學(combinational chemistry)、基因組及蛋白質體資料

庫(genomic and proteomic libraries)，藥品及藥品開發標的，複製及複製工具(clones 

and cloning tools)、方法、實驗設備及儀器、資料庫及軟體11。 

    醫藥品產業有發現先導化合物(lead compound)的研究階段，與將所發現的先

導化合物使用於新藥開發的開發階段之上游與下游的分業關係。專利權亦可分為

研究階段之上游專利(基因相關專利、研究工具專利等)與開發階段之新藥專利(新

藥、今後預期增加之基因治療、再生醫療、個人化(order made)醫療等)12。研究

工具係製藥及生技公司用以尋找、純化(refine)、設計或辨認潛在產品或潛在藥品

產品特性(properties)之技術，因此，其為後續研究的基礎或跳板13。 

    研究工具有許多不同類型，包含在下游研究與產品開發中使用之許多有體或

無體工具14。具體而言，研究工具可能為某種可用以辨識候選藥品之特殊的檢測

                                                 
7 民法第 67 條：「稱動產者，為前條所稱不動產以外之物。」 
8 專利法第 21 條：「發明，指利用自然法則之技術思想之創作。」 
9 謝銘洋，從相關案例探討智慧財產權與民法之關係，國立臺灣大學法學論叢第 33 卷第 2 期，

頁 209，2005 年 3 月。 
10 National Institute of Health Working Group on Research Tools, Report Presented to the Advisory 
Committee to the Director (1998), Background, available at http://www.nih.gov/news/researchtools 
(last visited February 1, 2009). 
11 OECD, Guideline for the Licensing of Genetic Inventions, Glossary, 2006. 
12 稗貫俊文，市場・知的財產・競争法，有斐閣，頁 90，2007 年。 
13 FTC, to Promote Innovation: the Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy, 
Chapter 3, at 18 (2003). 
14 Steven Hultquist, Reach-Through Royalties: The Scope of Research Tool Patents, 86 J. PAT. & 
TRADEMARK OFF. SCO’Y 285, at 285 (2004). 
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方法與試劑；或某種可用以大量產生具有容易分離形式的小分子胜肽(peptide)藥

品之細胞培養方法；或某種可用以將不想要的立體結構(stereospecific)形式，由

包含了所欲研究之分子的外消旋(racemic)混合物中移除之化學純化方法等各種

類型15。 

    「研究工具」一詞係從使用者的觀點來看，而非從提供者的觀點來看。被使

用者視為研究工具之資源，可能被提供者視為銷售予消費者之有價值的終端產

品。此觀點上差異之一個明顯的例子發生於，當大學的研究者希望在研究中使用

候選製藥化合物，從大學及研究者的觀點來看，該化合物僅為研究工具，可能得

用以創造未來的發明，但從企業的觀點來看，該化合物可能為珍貴的終端產品，

係將時間及股東金錢大量投資於本身研究之收益16。 

    許多用以辨識新的治療化合物之生物發明無疑為「研究工具」，包括基因序

列、資料庫、複製、細胞株、動物模式、發病途徑(disease pathways)所涉及之載

體及配體(ligands)或用以創造或辨識這些發明之實驗技術，但這些「上游」發明，

對發明機構而言可能仍為商業性終端產品。某些材料可能最終被證明本身即為治

療或診斷產品，可銷售予消費者在實驗室外使用；其他可能在作為用以發明未來

產品之資源上具有足夠的商業價值，因而促使某些企業投資於其辨識與開發，再

銷售或授權予其他企業在未來研究中使用。因此，究竟是研究工具或終端產品，

因不同機構而異17。 

    研究工具可能與終端產品無直接關連，僅為協助其研發之手段，對於終端產

品之貢獻度亦不易估算。判斷研究工具使用的最終結果之適當價值相當困難。例

如，若該研究工具係使用探針(probe)從數以萬計的候選分子之組合總數中檢測出

供辨識的潛在治療媒介之方法，該檢測方法專利可能僅被使用一次，但可能辨識

                                                 
15 Steven Hultquist, supra note 14, at 285. 
16 National Institute of Health Working Group on Research Tools, Report Presented to the Advisory 
Committee to the Director (1998), Competing Interests at Stake. 
17 National Institute of Health Working Group on Research Tools, Report Presented to the Advisory 
Committee to the Director (1998), Competing Interests at Stake. 
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出某種治療媒介，其經過臨床前與臨床研究而成為價值數十億的明星藥品18。若

研究工具專利之授權僅以使用次數為基礎計算權利金，權利金可能與研究工具之

被授權人所實現的最終價值非常不相當19。因此，研究工具的授權價格可能成為

取得之障礙，在尚無任何商業產品存在時，研究工具專利權人與使用者對於研究

工具之適當經濟評價可能有非常不同的看法20。 

    研究工具多為泛用性高、替代性低之上游技術，或者，具有並非最終產品而

是研究手段之性質，因此，研究工具專利之賦予可能阻礙後續研究發展，違反專

利法鼓勵技術進步之目的。此問題在生命科學領域特別受到討論，其原因在於，

此領域之專利發明，經常為新藥開發所不可或缺之技術，且並無可替代之同種技

術，因而使用費極高21。 

第四項 材料相關發明之保護方式 

第一款 專利權 

    承上所述，材料為有體物而不同於受專利權保護之發明，但材料可能成為物

品發明，且材料相關發明亦有取得專利保護之可能性。以下以生物材料為例加以

說明。 

    所謂「生物材料」，係指含有遺傳訊息，並可自我複製或於生物系統中複製

之任何物質22。生物材料中的細菌、酵母菌、黴菌、病毒或蕈類等微生物，科學

家早已應用於食品、醫藥及環境保護領域，專利制度予以保護亦行之有年。微生

物的發明包括微生物品種及以微生物為利用方法之發明，例如，以已知的微生物

改善土壤、以微生物作為處理劑。除此之外，近年來生物技術發展與應用下之病

毒、動物細胞株、植物細胞株，或是由自然界分離或純化之物質，只要符合「含

                                                 
18 Steven Hultquist, supra note 14, at 285-286. 
19 Steven Hultquist, supra note 14, at 286. 
20 Janice Mueller, No “Dilettante Affair”: Rethinking the Experimental Use Exception to Patent 
Infringement for Biomedical Research Tools, 76 WASH. L. REV. 1, at 16 (2001). 
21 稗貫俊文，前揭註 12，頁 90。 
22 生物相關發明審查基準(2007年版)，頁2-11-1。歐盟生技發明保護指令(Directive 98/44/EC)第2
條第1項第a款。 
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有遺傳訊息」及「可自我複製」之特性，均為生物材料23。 

    生物材料於我國專利法上具有可專利性24。依我國專利法第 21 條規定，所

謂「發明」，係指利用自然法則之技術思想之創作。專利制度僅保護發明，單純

的「發現」無受專利保護之可能。在具體適用上，尋獲存在於自然界的物質僅為

單純的發現，因而不具有可專利性。然而，對於自然界存在的物質，經人為操作

而由自然界分離、製備並可顯現技術效果者，例如經分離或純化之微生物、蛋白

質或基因序列，則為發明，具有可專利性25。 

    發明內容若為經修改(modified)的生物材料，其與自然界既已存在的形式不

同，係由人類的技術行為所產生，從而其是否為受專利保護之發明並無太大疑

義。惟單純利用生物技術分離出之未經修改的生物材料是否具有專利保護適格，

其為「發明」或「發現」，國際間一直存有質疑聲浪，但目前各國專利實務均已

承認其乃受專利保護之發明26。直接闡述生物材料為專利保護標的之重要立法首

推歐盟生技發明保護指令，其第 3 條第 2 項規定，由自然環境所分離或以技術方

法所產生的生物材料，得為專利保護標的，即使該生物材料先前已存在於自然界

者，亦同。 

第二款 營業秘密 

    雖因材料及材料相關發明(以下簡稱材料相關發明)有取得專利權保護之可

能性，故發明人得就材料相關發明申請專利取得具有排他效力之專屬權。然而，

由於申請專利之同時必須將技術內容公開，可能導致該技術為他人所模仿、抄

襲，發明人為了獨占該技術以保持競爭優勢，亦可能選擇不就材料相關發明申請

專利，而以「營業秘密」的方式加以保護。 

    依我國營業秘密法第 2 條規定，所謂營業秘密，係指方法、技術、製程、配

                                                 
23 李素華，從公共衛生之觀點論醫藥專利權之保護與限制，台大法研所博士論文，頁 93-94，2006
年。 
24 由專利法第 30 條規定即可得知。 
25 生物相關發明審查基準(2007 年版)，頁 2-11-1；Guidelines for Examination in the EPO, C: IV 2.3.1, 
Revision of April 2009. 
26 李素華，前揭註 23，頁 94。 
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方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合下列要件者：(1)

非一般涉及該類資訊之人所知者;(2)因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值

者;(3)所有人已採取合理之保密措施者。與受專利權保護之發明相同，依營業秘

密法第 7 條第 1 項規定，受營業秘密保護之材料，所有人除了自行使用外，亦得

授權他人使用以獲取經濟利益。對於營業秘密法第 10 條規定之營業秘密侵害行

為，例如第三人以不正當方法取得營業秘密，或因法律行為取得營業秘密之人以

不正當方式使用或洩露者，依營業秘密法第 11 條第 1 項及第 12 條第 1 項規定，

所有人得請求排除或防止侵害與損害賠償。 

第三款 材料移轉契約 

    雖然材料所有人通常會以就發明申請專利之方式保護新的、創新的生物材

料，然而，不論材料所有人是否能利用專利制度保護體現於有體材料之無體發

明，其能以材料的財產權本身控制其散布與使用。利用材料移轉契約與其他授權

契約，所有人不僅能控制散布，亦能對於材料之使用施加比專利制度更嚴格之控

制27。關於材料移轉契約，本文將於第三章為詳細介紹。 

第二節 研發成果之歸屬 

    研究者所完成之研發成果歸屬於誰，將決定後續誰有權進行該研發成果之移

轉，因此，在探討研發成果之移轉前，必須先釐清該研發成果究竟歸屬於誰。又

因本文著重於材料移轉契約相關問題之研究，故以下僅探討研發成果中有體物的

材料及無體物的發明之歸屬問題，以下先就材料之歸屬，再就發明之歸屬加以說

明。 

第一項 材料之歸屬 

    雖然讓與材料(動產)所有權時，縱使讓與人無處分權，若受讓人善意受讓材

料占有者，依民法第 801 條28及第 948 條29之規定，仍可取得材料所有權，但為

                                                 
27 Ann Monotti, Access to Tangible Research Materials in Biomedical Research: Conditions of Access 
and Their Effect on Research, Monash University Faculty of Law Legal Studies Research Paper No. 
2006/44, 14:1 Journal of Law and Medicine 86 (2006). 
28 民法第 801 條：「動產之受讓人占有動產，而受關於占有規定之保護者，縱讓與人無移轉所

有權之權利，受讓人仍取得其所有權。」 
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避免後續的麻煩，應注意材料之歸屬問題。 

第一款 材料之歸屬 

    材料於研究者創造時，即成為權利客體─動產30，歸屬該研究者所有。 

第二款 僱傭關係下材料之歸屬 

    若材料係研究者於僱傭關係中所創造，則材料所有權應原始歸屬於為創造者

之研究者，或原始歸屬於研究者之僱用人？關於這一點，有兩種見解。 

    第一種見解為原始歸屬於僱用人。民法第 482 條規定：「稱僱傭者，謂當事

人約定，一方於一定或不定之期限內為他方服勞務，他方給付報酬之契約。」因

材料係作為受僱人勞務給付成果所產生或取得之有體物，依僱傭契約當然應歸屬

僱用人所有31。 

    第二種見解則為材料於產生時先原始歸屬於研究者，嗣後，再依約定(契約

或規則等)歸屬於僱用人。因材料係基於研究者之能力與努力始能產生，自然應

先原始歸屬研究者所有，其法律依據可能在於適用或類推適用民法無主動產先占

32或加工(若為突然變異或發現的成果，無「加工」行為時則類推適用)之規定33。 

    所謂「加工」，係指就他人之動產加以製作或改造，使成新物而生物權變動

的法律事實34。民法第 814 條規定，加工於他人之動產者，其加工物之所有權，

屬於「材料35」所有人，但因加工所增之價值顯逾「材料」之價值者，其加工物

之所有權屬於加工人，係以加工物所有權歸屬於「材料」所有人為原則，而以歸

屬於加工人為例外。當為加工標的之「材料」係由僱用人所提供時，由於我國通

說肯定加工須以製成新物為要件，因此，若研究者所創造之材料，依該研究領域

之通念、常識並非「新物」，或因加工所增之財產價值、學術價值與其他價值並

                                                                                                                                            
29 民法第 948 條：「以動產所有權或其他物權之移轉或設定為目的，而善意受讓該動產之占有者，

縱其讓與人無讓與之權利，其占有仍受法律之保護。」 
30 民法第 67 條：「稱動產者，為前條所稱不動產以外之物。」 
31 楊崇森，專利法理論與應用(修訂二版)，三民書局，頁 72，2007 年。 
32 民法第 802 條：「以所有之意思，占有無主之動產者，除法令另有規定外，取得其所有權。」 
33 平井昭光，前揭註 4，頁 861。 
34 王澤鑑，民法物權第一冊─通則、所有權，2003 年 8 月增補版，頁 310。 
35 民法第 814 條所謂「材料」係指加工之標的，而本文所定義之材料則為研究者利用他人所提

供的「材料」所創造之研發成果，二者並不相同。 
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未顯逾該「材料」之價值者，則加工物仍應原始歸屬於提供「材料」之僱用人。 

    第一種僱用人原始歸屬說，從勞動法的觀點來看為適當的見解，然而，由於

通常僱傭契約下勞動者之生產物，與為進行以裁量勞動為中心之高度智慧勞動的

研究行為而受僱之情況下研究者之研發成果，本質上相當不同，故將亦涵蓋單純

勞動之勞動法規範，適用於基於研究者創意之研發成果並不適當，因此，此種原

始歸屬於僱用人之見解並不適當36。 

    第二種研究者原始歸屬說，從前揭觀點來看，就保護研究者獨創的研發成果

而言較為正確37。日本文部科學省在「研究開發成果處理之討論會報告書」中亦

支持此種見解，表示材料(研究開發成果之有體物)通常原始歸屬於研究者，理由

在於「其創作與發明等智慧財產相同係基於智慧活動，相當倚靠研究者之創作

力、努力38。」 

第二項 發明之歸屬 

    以下先就美國與日本專利法中關於發明歸屬之規定加以介紹，以作為我國專

利法中關於發明歸屬之規定解釋適用上的參考。 

第一款 美國 

    由於美國專利法就受雇人發明之歸屬並無明文規定，而完全委由契約及判例

加以規範，故本文不為詳細介紹。 

第二款 日本 

第一目 發明之歸屬 

    日本特許法採發明人主義，特許法第 29 條規定發明之專利申請權歸屬於發

明人39。 

第二目 從業者發明之歸屬 

專利制度為獎勵發明之法律制度。在受雇人進行職務上創作行為之情況，一

                                                 
36 平井昭光，前揭註 4，頁 861。 
37 平井昭光，前揭註 4，頁 861。 
38 文部科学省，研究開発成果の取扱いに関する検討会，研究開発成果の取扱いに関する検討

会報告書，2002 年 5 月。 
39 特許法第 29 條第 1 項本文規定：完成發明者，得取得該發明之專利權。 
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方面，有必要保護實際進行創作活動之受雇人，另一方面，為促進對於新技術開

發之投資，亦必須提供雇用人進行投資之誘因，因此，調整二者之利益，將發明

所產生之權利或利益，在雇用人與受雇人之間，如何分配最能效率且衡平地實現

獎勵發明之目的，即為受雇人發明制度所欲處理之問題40。 

日本特許法並未如我國專利法一般區分僱傭關係下之發明與出資聘人完成

之發明，而僅就「從業者發明」加以規範，規定於特許法第 35 條。 

(1)特許法第 35 條之基本結構 

    基於保護從業者，以及發明與通常的勞動成果在性質上有所不同，日本特許

法第 35 條規定從業者所完成的發明之專利申請權原始歸屬於從業者，即使該發

明係從業者之職務發明亦然，而與我國專利法第 7 條第 1 項對於受雇人之職務發

明採雇用人主義並不相同。所謂「職務發明」，係指從業者所完成之發明中，屬

於使用者的業務範圍，並屬於從業者現在或過去的職務者。使用者對於從業者之

職務發明當然取得無償的通常實施權。此外，對於職務發明，雙方得預先約定將

專利申請權或專利權移轉或設定專用實施權予使用者，而在移轉或設定時，從業

者具有取得相當對價之權利。反之，使用者對於從業者之職務發明，在發明後並

無請求從業者移轉之權利41。以下就該條各項所規定之要件進一步加以說明。 

(2)使用者之業務範圍與從業者之職務 

    從業者所完成之發明中，「其性質上屬於使用者之業務範圍，並且，完成發

明之行為屬於使用者之從業者現在或過去的職務42」者為職務發明，具有特別效

力，其餘則為自由發明，原則上由從業者自由實施、收益、處分。使用者對於自

由發明無法以預先約定拘束從業者43，但事後得以任意契約(依據使用者與從業者

                                                 
40 中山信弘，工業所有権法(上)特許法(第二版增補版)，弘文堂，頁 28、65，2000 年。 
41 中山信弘，前揭註 40，頁 66-67。 
42 特許法第 35 條第 1 項：「使用者、法人、國家或地方自治團體(以下稱為「使用者」)，於從

業者、法人之負責人、國家公務員或地方公務員(以下稱為「從業者」)對於性質上屬於使用者的

業務範圍，並且，完成發明之行為屬於使用者之從業者現在或過去的職務之發明(以下稱為「職

務發明」)取得專利(特許)時，或承繼職務發明之專利申請權者取得該發明之專利時，具有該專利

權之通常實施権。」 
43 特許法第 35 條第 2 項：「對於從業者所完成之發明，除該發明係職務發明外，預先約定由使

用者承繼專利申請權、專利權或為使用者設定專屬實施權之契約、勤務規則或其他約定之條款，
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之間的自由意思所締結之通常契約)，將職務發明或自由發明移轉予使用者44。 

a.使用者之業務範圍 

    所謂「使用者」，係指獨資之使用者、法人、國家或地方自治團體。 

    所謂「使用者之業務範圍」，與章程所記載之公司目的無關，應係指使用者

現在正在進行，或具體預定將來進行之全部業務。因此，即使記載於章程之公司

目的內，若現在未進行，亦無將來進行之具體預定，則屬於使用者之業務範圍外

45。亦有鑑於企業多角化經營之情況普遍，而認為「使用者之業務範圍」係指從

業者的職務之總體概念46。 

    在國家或地方自治團體之情況，則應將公務員所屬機關之業務範圍解釋為使

用者之業務範圍47。 

b.從業者之職務 

    所謂「從業者」，除了獨資、公司之從業者外，亦包括公司之董事、公務員

等，不論是專任或兼任、特約人員、臨時工48，且不限於僱傭契約，委任契約(例

如，董事)有時亦包括在內49。 

    欲成為職務發明，完成發明之行為，必須屬於從業者現在或過去的職務。所

謂「職務」，係指與發明活動某種程度相關之職務，但不限於經使用者具體指示

者，自發地尋找研究主題而完成發明之情況亦可成為職務發明。是否為職務，應

綜合考量從業者之地位、薪資、職種、使用者對於發明完成過程之貢獻程度等加

以決定。一般而言，職位越高薪資越高，職務範圍亦應從寬認定，然而，不是說

只要為董事，企業的全部業務就立即屬於該董事之職務50。不論是管理職或從事

研究、開發者均可能被認為屬於職務。只要屬於職務，不論是於工作時間內外，

                                                                                                                                            
無效。」 
44 中山信弘，前揭註 40，頁 69。 
45 中山信弘，前揭註 40，頁 70。 
46 紋谷暢男編，特許法 50 講(第 4 版)，有斐閣，頁 40，1997 年。 
47 中山信弘，前揭註 40，頁 70-71。 
48 中山信弘，前揭註 40，頁 71。 
49 仙元隆一郎，特許法講義(第三版)，悠悠社，頁 139，2000 年。 
50 中山信弘，前揭註 40，頁 71。 
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亦不論是在職場內外51。 

(3)使用者之實施權 

a.使用者之實施權 

    雖然職務發明係由於從業者之努力與能力始能完成，但使用者對從業者提供

薪資、設備與資金等，而直接或間接對於發明之完成有所貢獻。因此，為調整二

者之利益，特許法第 35 條第 1 項規定從業者或其承繼人對於職務發明取得專利

權時，使用者當然取得無償之通常實施權。使用者之通常實施權與專利登記同時

發生，即使從業者將該專利權移轉或設定專用實施權予第三人，使用者不經登記

亦得對抗該第三人52。 

    雖然特許法第 35 條，主要係保護從業者之規定，但同時具有對使用者提供

最低限度保障之意義53。 

b.專利賦予前之處理 

    特許法第 35 條中使用者之通常實施權，雖然規定於取得專利時發生，實際

上，從發明完成到取得專利需要長時間，惟即使在專利賦予前，使用者亦有實施

該發明之必要54。 

    特許法第 35 條之旨趣在於，調整提供資金或材料的使用者，與提供技術思

想的從業者之間的利益，此旨趣在專利賦予前後並未改變，因此，即使在專利賦

予前，應解釋為使用者當然得無償實施職務發明。而且，企業不一定會將職務發

明全部申請專利，往往亦作為專門技術保持秘密，對於這些專門技術，應解釋為

使用者亦得無償實施55。 

(4)權利承繼與專用實施權設定 

a.簡介 

                                                 
51 紋谷暢男編，前揭註 46，頁 40。 
52 特許法第 99 條第 2 項：「依第 35 條第 1 項、第 79 條、第 80 條第 1 項、第 81 條、第 82 條

第 1 項或第 176 條規定取得之通常實施權，不經登記，亦具有前項之效力。」 
53 中山信弘，前揭註 40，頁 74。 
54 中山信弘，前揭註 40，頁 75-76。 
55 中山信弘，前揭註 40，頁 76。 
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    雖然使用者已對於職務發明取得法定通常實施權，但很少僅止於此即滿足，

往往希望取得專利申請權或專利權，或取得專用實施權。然而，若將此問題交由

使用者與從業者之間的契約自由原則，由於力量關係容易變成對從業者一方不

利，因此，特許法對於使用者與從業者之間的契約設有一定的限制。亦即，特許

法第 35 條第 2 項規定對於職務發明以外的發明(自由發明)，規定「預先約定由

使用者承繼專利申請權、專利權或為使用者設定專用實施權之契約、勤務規則或

其他約定之條款，無效。」反之，對於職務發明預先約定前揭條款則不被禁止。

而且在發明完成後，不論是職務發明或自由發明，依據使用者與從業者之間的任

意契約而移轉權利或設定專用實施權亦不被禁止。藉此，使用者取得保障，得以

預先的契約在支付相當對價之下取得超出通常實施權之權利，從業者將職務發明

移轉或設定專用實施權予使用者時，則取得相當對價之保障56。 

    雖然亦包含職務發明以外發明之預先的契約無效，但原則上並非該契約全部

無效，僅關於自由發明之部分無效(一部無效)57。 

b.權利承繼之約定 

    對於職務發明，預先約定權利承繼或設定專用實施權之方法具有數種型態。

具體而言，例如，勞動契約、團體協約、就業規則等。特許法第 35 條所規定之

「契約、勤務規則或其他約定」，意義並不明確。雖然此規定之主要目的在於保

護為發明人之從業者，但應解釋為對於提供資金或材料等物資之使用者亦保障一

定的權利，亦即，對於職務發明得預先約定權利承繼，對使用者而言即為對於職

務發明所享有的一種權益。因此，條文之「契約、勤務規則或其他約定」應解釋

為不僅限於使用者與從業者之合意(契約)，亦包括以其他方法設定權利承繼之條

款，即使係依使用者一方之意思表示，亦得成為權利承繼之約定58。 

    更進一步說明，特許法第 35 條並未對從業者課予將權利移轉予使用者之契

約締結義務，若權利移轉之方法僅限於契約，當使用者拒絕締結契約時，使用者

                                                 
56 中山信弘，前揭註 40，頁 77。 
57 中山信弘，前揭註 40，頁 77。 
58 中山信弘，前揭註 40，頁 77-78。 
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即無請求權利承繼之方法，如此一來，使用者之地位將過於不安定，對於發明之

投資與獎勵將造成問題，故不得不解釋為非依契約而僅依使用者一方的意思表示

之約定有效。而且，在契約或勤務規則等不存在之情況，應推斷當事人之合理意

思，考量該企業之慣例等全部情況加以決定59。 

    在並無權利承繼的約定之情況，在發明完成後，使用者對從業者無法要求違

反其意思之權利承繼，但使用者與從業者當然能依自由意思在對等關係下交易

60。 

c.對價 

依特許法第 35 條第 3 項規定，從業者將專利申請權、專利權移轉或設定專

用實施權予使用者時，具有取得「相當對價」之權利61。對價支付請求權於使用

者承繼專利申請權、專利權時發生，而且，對價支付與權利移轉並非立於同時履

行之關係。權利移轉時，從業者不得以未為對價支付為理由而不協助權利移轉程

序62。 

第三款 我國 

第一目 發明之歸屬 

    依專利法第 5 條第 2 項規定，發明人於完成發明時，取得該發明之專利申請

權63。 

第二目 一定關係下發明之歸屬 

    若發明人係在與他人之間具有一定關係下完成發明，專利法就此種發明之歸

屬分為兩種情形加以規範，一為僱傭關係下之發明，一為出資聘人完成之發明，

前者又將受雇人之發明分為「職務上發明」與「非職務上發明」兩種。主要規定

於專利法第 7 條至第 9 條，其規定內容如下： 

                                                 
59 中山信弘，前揭註 40，頁 78。 
60 中山信弘，前揭註 40，頁 79。 
61 特許法第 35 條第 3 項：「從業者等，依契約、勤務規則或其他約定，由使用者承繼職務發明

之專利申請權、專利權，或為使用者設定專用實施權時，具有取得相當對價之權利。」 
62 中山信弘，前揭註 40，頁 84-85。 
63 專利法第 5 條第 2 項規定：「專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、

創作人或其受讓人或繼承人。」 
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第 7 條 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。 

前項所稱職務上之發明、新型或新式樣，指受雇人於僱傭關係中之工作

所完成之發明、新型或新式樣。 

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。 

依第一項、前項之規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人

者，發明人或創作人享有姓名表示權。 

第 8 條 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。 

雇用人於前項書面通知到達後六個月內，未向受雇人為反對之表示者，

不得主張該發明、新型或新式樣為職務上發明、新型或新式樣。 

第 9 條 前條雇用人與受雇人間所訂契約，使受雇人不得享受其發明、新型或新

式樣之權益者，無效。 

    由前揭專利法規定內容可知，僱傭關係下之職務上發明，其專利申請權及專

利權原則上歸屬於雇用人，而出資聘人研究開發之情況，權利之歸屬剛好相反，

原則上歸屬於發明人或創作人。其原因在於僱傭關係下從事職務上工作者，受雇

人對於雇用人之依從性較高，包括接受雇用人之指示從事工作，以及仰賴雇用人

所提供之資金、設備；反之，在出資聘人之情況，受聘人對出資人之依從性較低，
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而有較高之自主性。因此在利益衡量時，兩種不同之情況，就有不同之結果64。 

(1)僱傭關係下發明之歸屬 

    首先應確定當事人之間是否有僱傭關係存在，且該發明是否係於僱傭關係存

續中所完成。若一發明係受雇人於僱傭關係存續中所完成，則該發明之歸屬將依

其究竟是受雇人於「職務上」或「非職務上」所完成而有所不同。 

a.職務上發明 

    所謂職務上發明，係指受雇人「於僱傭關係中之工作所完成之發明」65，亦

即受雇人於僱傭關係中依契約之約定或雇用人之指示所擔任的工作中所完成之

發明66，且其工作性質屬研究發明者67。 

    雇用人與受雇人就某項發明是否於僱傭關係存續中所完成，或是否為職務上

發明發生爭議時，應由僱用人對此負舉證責任68。惟雇用人僅須證明受雇人從事

發明創作工作，而非特定技術之創作工作69。 

    依專利法第 7 條第 1 項規定，受雇人於職務上所完成之發明，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。如此規定之理由在於，在受雇人有職務上發明之情況，由於受雇人所從

事之工作為其職務範圍內所應做者，而且不論該研究開發是否成功或在市場上是

否被接受，受雇人均可取得工作之報酬，亦即開發之風險與市場之風險均由雇主

負擔，因此對於雇主之權益必須多予考慮與保障，而使雇主取得具有財產價值之

專利申請權及專利權，即為最具體而有效之保障方式70。 

    所謂專利申請權及專利權「屬於雇用人」，有認為係指「法定讓與」，亦即

發明人仍於完成職務上發明時取得該發明之專利申請權，僅該權利亦於發明完成

                                                 
64 陳哲宏、謝銘洋、陳逸南、徐宏昇合著，專利法解讀，月旦，頁 63，1994 年。 
65 專利法第 7 條第 2 項 
66 陳哲宏、謝銘洋、陳逸南、徐宏昇合著，前揭註 64，頁 65。 
67 陳文吟，我國專利制度之研究(二版)，五南，頁 67，2001 年。 
68 陳哲宏、謝銘洋、陳逸南、徐宏昇合著，前揭註 64，頁 65；陳文吟，前揭註 67，頁 66。 
69 陳文吟，前揭註 67，頁 67。 
70 陳哲宏、謝銘洋、陳逸南、徐宏昇合著，前揭註 64，頁 65。 
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之同時依法律之規定移轉予雇用人71。另似有認為係指由雇用人「原始取得」者

72。 

    為保障發明人之人格上權益，專利法第 7 條第 4 項規定，受雇人的職務上發

明之專利申請權及專利權屬於雇用人者，實際完成發明之受雇人仍享有姓名表示

權。 

b.非職務上之發明 

    若一發明雖係受雇人於僱傭關係存續中所完成，但卻非「於僱傭關係中之工

作所完成之發明」，則依專利法第 8 條第 1 項規定，其專利申請權及專利權屬於

受雇人。 

    依專利法第 9 條規定，若雇用人與受雇人訂立契約，使受雇人不得享受其非

職務上發明之權益者，無效。所謂「不得享受其發明之權益」，係指事前約定將

專利申請權或專利權無償讓與或歸屬於雇用人，有償讓與似不包含在內，因受雇

人此時仍可收取讓與專利申請權或專利權之對價73。所謂「無效」，係指該特定

約定部分無效，而非契約全部無效，否則契約全部無效，對受雇人而言亦無益處

74。 

    依專利法第 8 條第 1 項但書規定，若受雇人之非職務上發明係利用雇用人資

源或經驗所完成，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業實施其發明。雇用人依

此規定所取得於其事業實施之權利，由於係支付合理報酬後依法律規定取得者，

因此性質上應屬「法定授權」。而且在解釋上，此授權應屬「非專屬授權」，亦即

受雇人仍得自行實施或另外授權他人實施其發明，雇用人若欲取得「專屬授權」，

必須與受雇人另外加以約定75。 

(2)出資聘人完成之發明歸屬 

    依專利法第 7 條第 3 項規定，一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申

                                                 
71 陳哲宏、謝銘洋、陳逸南、徐宏昇合著，前揭註 64，頁 57、頁 59 註 2。 
72 陳文吟，前揭註 67，頁 65。 
73 楊崇森，前揭註 31，頁 75。 
74 陳文吟，前揭註 67，頁 70-71。 
75 陳哲宏、謝銘洋、陳逸南、徐宏昇合著，前揭註 64，頁 67；陳文吟，前揭註 67，頁 69。 
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請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，歸屬於發明人或創作人。

但此時出資人得實施其發明。對照專利法第 8 條第 1 項但書規定可知，契約未約

定權利歸屬以致發明之專利申請權及專利權歸屬於發明人時，出資人之實施，無

庸再支付發明人額外報酬76。 

    出資人所取得之實施權由於係依法律規定取得者，因此性質上亦屬「法定授

權」。在解釋上，此授權究竟屬「非專屬授權」或「專屬授權」，則有不同見解。

有認為應屬「非專屬授權」，意即受聘人仍得自行實施或另外授權他人實施其發

明，出資人若欲取得專屬授權或甚至欲取得專利申請權或專利權，則必須與受聘

人在契約中對此明白加以約定77。惟亦有認為出資人聘請他人從事研發，如同雇

用人僱用員工從事研發，係以直接或間接提高出資人與其同業之間的競爭能力為

目的。如此，若因雙方未於契約中約定權利之歸屬，則使出資人僅得享有非專屬

授權，使發明人得將該發明另外授權他人實施，導致後者得以與出資人競爭，對

出資人而言極為不公，因此應賦予出資人「專屬授權」方為合理78。 

    依專利法第 7 條第 4 項規定，出資聘人完成的發明之專利申請權及專利權歸

屬於出資人者，實際完成發明之受聘人仍享有姓名表示權。 

第三節 大學中研發成果之歸屬 

    由於材料或材料相關專利權係屬基礎研究之研發成果，大多為在大學中進行

之研究發展所創造，因此，特別有必要探討大學中研發成果之歸屬問題。 

    關於大學中研發成果之歸屬問題，由於在大學中進行研究發展者主要為大學

教師，故可進一步區分為大學教師一般利用大學資源進行研發所得研發成果之歸

屬，大學教師在接受國科會或其他政府機關資助所進行的研究計畫中所得研發成

果之歸屬，以及大學教師在與私人企業進行產學合作下所得研發成果之歸屬等問

題，以下將分別加以探討，最後並介紹與檢討我國國立大學研發成果管理辦法中

研發成果歸屬之相關規定。 
                                                 
76 陳文吟，前揭註 67，頁 70。 
77 陳哲宏、謝銘洋、陳逸南、徐宏昇合著，前揭註 64，頁 68。 
78 陳文吟，前揭註 67，頁 70。 
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第一項 大學教師研發成果之歸屬 

     當材料係大學教師在大學中進行研究所創造時，應歸屬於誰？以下先就美

國史丹佛大學之研發成果歸屬政策以及日本近年來關於大學教師研發成果歸屬

之變革加以介紹，以作為探討我國大學教師研發成果歸屬之參考。 

第一款 美國史丹佛大學之研發成果歸屬政策 

第一目 有體研究財產政策 

(1)有體研究財產之定義 

    有體研究財產(tangible research property, TRP)之定義為，在由史丹佛大學或

校外資助者所支持的研究計畫過程中所創造之有體物。有體研究財產包括生物材

料、工程圖、電腦軟體、積體電路晶片、電腦資料庫、電路圖、設備。 

    有體研究財產與依據其他政策及準則之無體(或智慧)財產權(例如，發明、專

利權、著作權與商標權)不同，個別的有體研究財產可能與一個或更多的無體財

產權(例如，著作權或專利權)結合。 

(2)有體研究財產之所有權 

    有體研究財產一般由史丹佛大學所有，或依據契約及資助之所有權及其他條

款79。 

第二目 專利政策 

(1)公告政策 

a. 全部或部分由史丹佛大學的教職員(包括受僱之學生)在史丹佛大學之職務過

程中或非偶然使用(more than incidental use)史丹佛大學之資源，所構想或初次

實施(conceived or first reduced to practice)之所有可能得申請專利的發明

(potentially patentable inventions)，必須及時向史丹佛大學揭露。必須將該發

明之所有權移轉予史丹佛大學，不論資助來源為何。 

b. 個別或共同發明人得自由將其發明投入公共領域，若其相信那最有助於技術

                                                 
79 Research Policy Handbook, Tangible Research Property (RPH 5.3) (1983), 
http://rph.stanford.edu/5-3.html (last visited February 27, 2009). 
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移轉，而且不會違反支持或與該工作相關之任何契約條款。 

c. 若史丹佛大學無法，或決定不及時將發明申請專利與授權，在支持或與該工

作相關之任何契約條款允許之情況下，史丹佛大學得依請求將所有權再移轉

予發明人。 

d. 除了教職員(包括受僱之學生)外，史丹佛大學專利政策之條款適用於：(i)所有

研究生及博士後研究員；(ii)參與或意圖參與史丹佛大學研究計畫之非受僱人

(包括訪問學者、產業界人員或研究員等。)  

    上述公告政策適用於研究生及博士後研究員。全部或部分由非受僱人在參與

史丹佛大學研究計畫之過程中，或非偶然使用史丹佛大學之資源，所構想或初次

實施之所有可能得申請專利的發明，必須即時向史丹佛大學揭露，並必須將所有

權移轉予史丹佛大學。 

(2)管理程序 

a.專利權及著作權契約(SU-18 及 SU-18A) 

    所有教員、職員、受僱之學生、研究生與博士後研究員均必須簽署史丹佛大

學專利權及著作權契約(Stanford University Patent and Copyright Agreement)(被稱

為「SU-18」)。此外，參與或意圖參與史丹佛大學研究計畫之非受僱人亦必須簽

署專利權及著作權契約。 

各部門負責督促專利權及著作權契約之簽署，通常在該人與史丹佛大學第一

次交涉時。 

b.發明揭露書(INVENTION DISCLOSURES)  

    發明揭露書係提供關於發明人、發明內容、發明原因(circumstances leading to 

the invention)與後續活動事實之資訊的文件，其提供判斷可專利性之基礎與草擬

專利申請之技術資訊，發明揭露書亦用於報告可能無法申請專利但受其他方法

(例如，著作權)保護之技術。 
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    發明人必須就其全部或部分在史丹佛大學之職務過程中或非偶然使用史丹

佛大學之資源，所構想或初次實施之每件可能得申請專利的發明，及時準備與提

交發明揭露書。 

    個人不得為任何非史丹佛大學之目的，包括外部諮詢活動或其他追求個人獲

利之活動，而使用史丹佛大學之資源，包括設施、人員、設備或機密資訊，除非

係以純粹偶然的方式。 

   「非偶然使用史丹佛大學之資源」包括：(a)使用史丹佛大學為學術目的所提

供之專門、研究相關的設施、設備或供應品；(b)大量使用「工作」(on-the-job)

時間。  

偶爾與不經常的下列使用一般不會構成「非偶然使用史丹佛大學之資源」：

(a)日常可取得之辦公室(office-type)設備，包括桌上型電腦與商用軟體；(b)在史

丹佛大學校園內所蒐集之參考資料或其他資源，其在史丹佛大學外可普遍取得。 

c.替代的權利處理 

    個別或共同發明人得自由將發明投入公共領域，若那最有助於技術移轉，而

且不違反支持或與管理該工作之任何契約條款。當發明人已將其發明投入公共領

域時，史丹佛大學將不會主張擁有智慧財產權。 

    若術授權辦公室無法，或決定不及時將發明申請專利與授權，在支持或與該

工作相關之任何契約條款允許之情況下，技術授權辦公室得依請求將所有權再移

轉予發明人。 

    自受政府資助的計畫所產生之發明，若技術授權辦公室無法或選擇不保留所

有權，權利一般將歸屬於政府。在那種情況，發明人得請求而由資助機關授予對

於依其資助所產生的發明之所有權，只要在請求時提供一份經妥善構想與詳細的

商業發展計畫80。 

第二款 日本 

                                                 
80 Research Policy Handbook, Inventions, Patents and Licensing (RPH 5.1)(1999)，
http://rph.stanford.edu/5-1.html (last visited February 27, 2009). 



 

 29

第一目 過去大學教師研究成果之最終歸屬 

    日本的大學教師亦適用特許法第 35 條規定81，亦即，大學，在支付相當對

價之前提下，得依契約、勤務規則或其他約定，預先約定承繼大學教師所完成的

職務發明之專利申請權、專利權， 

    關於國立大學教師的發明專利之歸屬，因過去並無統一基準，故各個大學之

處理均不相同。在 1977 年 6 月 17 日學術審議會答覆「大學教師的發明專利之處

理82」中，探討特許法上的職務發明規定是否得適用於大學教師之發明。  

    職務發明之概念係由「屬於使用者的業務範圍之發明」與「完成發明之行為

屬於使用者之從業者現在或過去的職務之發明」兩個要件所構成。其中，關於大

學的「業務範圍」，依日本學校教育法第 52 條規定，大學之目的為「作為學術

中心，廣泛地教授知識，並深入地教授研究專門學術技藝，展開智慧、道德以及

應用能力」，此規定包含一切「教授研究」，以之作為表明職務發明的範圍之業

務範圍，可能過於廣義，且將「教授研究」解釋為當然包含大學教師之發明行為

會有問題。而且，依日本學校教育法第 58 條規定，大學教師的「職務」為「教

授學生、指導其研究、或從事研究」，將發明行為解釋為大學教師當然的職務亦

會有問題。再者，在以自由闊達的構想作為泉源之學術研究中，研究主題或研究

方法係交由研究者自主選擇，而與在企業中遵循指揮命令之職務內容決定方式，

並以完成發明為目的所進行之研究相當不同。如此看來，特許法上的職務發明規

定自然不應完全相同地適用於大學教師與民間企業或國公立試驗研究機關之研

究者83。 

    因此，學術審議會答覆考量大學之目的並非獲取與所投入的資本相當之收

益，而是謀求教育及學術研究之發展，以及大學教師的通常研究活動所具有之各

種特性，並根據 1977 年當時的情況，「選擇對學術研究發展而言，如何處理發

                                                 
81 特許庁，新職務発明制度における手続事例集，頁 32，2004 年９月。 
82 「大学教員等の発明に係る特許等の取扱いについて」（1977 年 6 月  学術審議会答申）—抄

— 
83 「大学教員等の発明に係る特許等の取扱いについて」（1977 年 6 月  学術審議会答申）—抄

— 
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明，能謀求發明專利之迅速且確實的有效利用，並且，關係到研究者產生新構想

之意願，再者，更長期來看成為使日本科學技術開花之方向等觀點來看最適當的

道路」之結果，認為大學教師的發明之權利，除了特別情況外，原則上應歸屬於

大學教師84。 

    遵循學術審議會答覆之意旨，文部科學省於 1978 年 3 月 25 日發布「國立大

學教師的發明專利之處理85」，表明國立大學教師的發明專利處理之統一基準。 

    大部分國立大學均遵循該通知訂定「發明規則86」，並設置「發明委員會」，

處理國立大學教師的發明之權利歸屬。國立大學教師的發明之專利申請權，原則

上歸屬於發明人，但在發明人提出移轉申請之情況，以及在以應用開發為目的之

特定研究課題下(1)接受國家所提供之特別研究經費進行研究的結果所產生之發

明，與(2)使用國家為特別研究目的所設置之特殊研究設備，進行研究的結果所

產生之發明，其專利申請權由國家承繼。專利申請權歸屬之決定程序為：(1)大

學教師完成職務發明時，應向大學申報，(2)國家是否承繼該發明之專利申請權，

則根據各大學發明委員會之審議結果，由大學校長決定。 

    關於專利權、新型專利權、新式樣專利權與資料庫及軟體著作權以外的研發

成果之歸屬，大部分大學並未加以規定87。 

第二目 為促進利用下大學教師研發成果之歸屬 

    然而，如今，以學術研究本身為特別的研究，作為將大學教師的發明與一般

企業差別處理之理由，變得薄弱。一方面，即使是企業的研究所，亦進行不具特

別應用目的之基礎研究，另一方面，透過研究創造智慧財產，係大學受社會託付

之使命88。因此，得看成大學教師係將其所屬機構之使命作為當然的職務加以分

                                                 
84 「大学教員等の発明に係る特許等の取扱いについて」（1977 年 6 月  学術審議会答申）—抄

— 
85 「国立大学等の教官等の発明に係る特許等の取扱いについて」（1978 年 3 月 25 日付け文学

助第１１７号文部省学術国際局長・大臣官房会計課長通知） 
86 各大學之「發明規則」係作為特許法第 35 條之「契約、勤務規則或其他約定」。 
87 文部科学省，研究開発成果の取扱いに関する検討会，研究開発成果の取扱いに関する検討

会報告書，2002 年 5 月。 
88 知的財產基本法第 7 條第 1 項：「大學等，鑑於其活動有助於社會全體之智慧財產創造，對

於人才培育與研究及其成果之普及應自主且積極地努力。」 
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擔89。 

    2001 年 3 月 30 日之「科學技術基本計劃」表示，以 2004 年日本國立大學

法人化為契機，為更有效地促進研究開發成果之有效利用，推動從以個人歸屬促

進有效利用，至以研究機關管理為原則促進有效利用之轉換。 

    2002年11月1日，文部科學省科学技術、學術審議會之技術、研究基礎部會

的産學官合作推進委員會之「智慧財産工作小組報告書90」表示，「關於在各大

學中所產生之智慧財產，原則上應盡量歸屬於大學謀求有效利用，今後各大學在

自己的政策下作為機構一元地謀求管理、運用。」 

    其理由在於，1977年學術審議會答覆以後，情況發生變化，對於社會的貢獻

作為大學在教學、研究以外之第三使命，特別是對於「智慧財產立國」之實現，

由大學自主培育自己的研究成果並謀求在社會中有效利用，乃迫切的課題而受到

重視，因此，大學被要求應將研究所產生之可能在社會中有效利用的技術回饋社

會。因此，以技術最適當地移轉予社會為目標，在堅持大學作為教育、研究機關

的立場之同時，在產學官合作下自主、策略地謀求大學研究所產生的智慧財產之

保護、培育或其他有效利用，成為大學之重要任務。這樣的想法，亦很可能得作

為學校教育法第52條及第58條之「學術中心」及「研究」的今日解釋91。 

    因此，從學術研究發展、科學技術方向性、或智慧財產更有效利用的觀點來

看，若於今日選擇「最適當的道路」，在大學具有保護、管理智慧財產，計畫、

推動有效利用的能力之前提下，應重新評估教師在大學中所完成的職務發明之專

利權中由大學承繼的範圍，以「機關歸屬」為原則。具體而言，在使用由大學或

公共支付之某種研究經費而在大學中進行研究，或利用大學設施進行研究所產生

                                                 
89 玉井克哉，大学における職務発明制度，知財管理第 53 卷第 3 期，頁 449，2003 年。 
90 科学技術・学術審議会 技術・研究基盤部会 産学官連携推進委員会 知的財産ワーキング・

グループ，知的財産ワーキング・グループ報告書，2002年11月，available at 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu8/toushin/021101.htm (last visited March, 25 
2009 ) 
91 科学技術・学術審議会 技術・研究基盤部会 産学官連携推進委員会 知的財産ワーキング・

グループ，知的財産ワーキング・グループ報告書，2002 年 11 月，available at 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu8/toushin/021101.htm (last visited March, 25 
2009 ) 
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的發明之專利權中，從研究成果之有效、效率的培育與推動有效利用之觀點來

看，各大學必須各自在自己的政策中明示，各大學認為應承繼的範圍92。 

    簡而言之，使專利權等權利歸屬於大學之目的在於，使權利關係一元化，使

圍繞權利之交易關係明確化，使大學的研究成果有助於智慧財產立國而有效利用

93。 

    文部科學省科學技術、學術政策局長及研究振興局長之「研究開發成果處理

之討論會」，於 2002 年 5 月 20 日發表「研究開發成果處理之討論會報告書94」。

該報告書首先表示，智慧活動成果的研發成果之創造，以發明等智慧財產為代

表，由於相當倚靠研究者的創作力、努力，一般而言研發成果95應原始歸屬於研

究者。然而，從促進研發成果利用的觀點來看，應使原始歸屬於研究者之研發成

果，依契約、勤務規則或其他約定，最終歸屬於大學(機關歸屬原則)。 

其理由在於，使研發成果最終歸屬於研究者，將產生下列問題。 

(1)  由於發明、新型、新式樣、植物新品種、電路布局等已權利化與登記、公

示，除了能得知真正所有人之情況外，對第三人而言，研發成果之所有人

究竟是研究者本身或是其他個人、機關，無法從外觀判斷。因此，研發成

果之順利且適當的流通可能受到妨礙。 

(2)  生物遺傳資源、測量數據等研發成果可能未經適當管理即廢棄、滅失或流

出國外，而未促進以智慧基礎96的整備、提供為代表之智慧資產累積與在研

                                                 
92科学技術・学術審議会 技術・研究基盤部会 産学官連携推進委員会 知的財産ワーキング・

グループ，知的財産ワーキング・グループ報告書，2002 年 11 月，available at 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu8/toushin/021101.htm (last visited March, 25 
2009 ) 
93 玉井克哉，前揭註 89，頁 450。 
94 文部科学省，研究開発成果の取扱いに関する検討会，研究開発成果の取扱いに関する検討

会報告書，2002 年 5 月。 
95 研發成果係指以下之物，包含有體物及無體物(論文、演講或其他言語著作等之著作權不在討

論範圍內)：(1)研發時所創作或取得之物，顯示已達成研發目的之物；(2)研發時所創作或取得之

物，被用以取得(1)之物；(3)創作或取得(1)或(2)時所衍生創作或取得之物，具有財產價值、學術

價值或其他價值之物。「具有財產價值、學術價值或其他價值之物」係指，被認為具有財產價值、

學術價值等在人類社會中的某種價值之物。(3)通常不包含所謂廢棄物。而且，亦包含紀錄、記

載(1)～(3)的標的之電子記錄媒介、書面記錄媒介等。 
96 「智慧基礎」係指將人類的智慧活動所產生之資訊加以體系化、能夠廣泛提供之物。智慧基

礎係安定且有效地支持研究者之研究開發活動、更廣泛的經濟社會活動之物，包括(1)研究用材
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發現場廣泛利用。 

(3)  處理智慧財產之權利化、智慧財產權之授權實施或移轉、營業秘密之管理(若

隨便公開將喪失其財產價值)與智慧財產相關訴訟之因應等需要很多時間、

費用、程序，缺乏所需的法律知識或專門技術之大部分研究者無法適當地

處理。而且，研究者的研發活動所附隨之補助業務負擔進一步增加之結果，

研究者可能無法為智慧財產權之有效利用。 

(4)  使增加公共研究經費所產生之研發成果歸屬於研究者，很難充分獲得國民

的理解。 

    因此，原則上研發成果應依研究者與其使用者(大學)之間的契約、勤務規則

與其他約定，歸屬於大學(包含在法規限制內預先約定歸屬於大學之情況，亦即

預約承繼之情況)。但大學不要的研發成果97，不在此限。 

    而且，由於上述問題，在研究者處理其他個人、機關所提供的研發成果之情

況亦可能發生，其亦應同樣歸屬於大學，因此，應要求研究者，於研究者接受其

他個人、機關所提供的研究開發成果時，即提出載明依契約、工作規則與其他規

定使其歸屬於大學的意旨之申請。此時必須預先確認提供研發成果之其他個人、

機關的意思或提供條件。 

第三目 國立大學法人化前研發成果之歸屬 

    雖然，學術研究係以研究者自由闊達的構想作為泉源而展開，與遵循研究機

構的指示、命令之研究基本上特性不同，但從研發成果利用之觀點來看，即使是

學術研究所創造之研發成果，原則上亦應歸屬於大學。 

    然而，在法人化前使全部研發成果歸屬於大學將產生下列問題。 

(1)  新規定未充分周知下可能造成現場之混亂，而且，國立大學所為的促進國

有專利有效利用之體制，很可能無法與制度變更同時整備。 

                                                                                                                                            
料(生物遺傳資源等)；(2)計量標準；(3)測量、分析、試驗、評價方法以及相關先端機器；(4)與(1)~(3)
相關之資料庫等。 
97 例如，(1)由於申請費用之限制而不承繼；(2)判斷發明不具可專利性；(3)根據合理的理由，依

共同研究契約之約定同意由對方行使權利等情況。但大學決定以專門技術保持秘密時，並非不要。 
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(2)  基本上智慧財產權變成國有財產之結果，其利用程序會變得複雜，可能妨

礙智慧財產之有效、順利且迅速的產業利用。 

(3)  國立大學之事務負擔可能急劇增加。 

    因此，在法人化前國立大學的研發成果之歸屬規定，基本上應維持現狀，其

具體處理如下。 

(1)材料之歸屬 

    關於微生物、材料樣本等材料(研發成果有體物)，為了達成信賴外觀之順利

且適當的交易、流通，並促進以智慧基礎的整備、提供為代表之智慧資產累積與

在研發現場利用，應歸屬於大學98。此時，為了能不經複雜程序即提供材料，必

須注意相關法規，並整備校內規定之訂定等體制99。 

(2)發明之歸屬 

    發明，仍依日本舊文部省通知，在以應用開發為目的之特定研究課題下，接

受國家所提供之特別研究經費進行研究的結果所產生之發明歸屬於國家，其餘歸

屬於大學教師。 

第四目 國立大學法人化後研究成果之歸屬 

    目前，以歸屬大學教師為原則之智慧財產權歸屬的理想狀態，之所以應在國

立大學法人化後變更，係根據下列理由。 

(1)  過去大學之業務範圍並不明確，然而，法人化後，若法規所規定之各大學

業務內容，或各法人所定之業務營運目標、計畫明確者，當然其業務範圍

亦會變得明確。 

(2)  即使歸屬於機構(法人)，由於不適用國家會計相關法規，能謀求智慧財產權

之有效利用。 

                                                 
98 這一點，與發明依日本舊文部省通知(「國立大學教師的發明專利之處理)原則上歸屬於大學教

師之處理不同。此係在日本物品管理法或物品無償出借及讓與相關之法律(1947 年法律第 229 號)
等法制度下所不得不然。平井昭光，前揭註 4，頁 867，註 6。 
99 必須按照大學等各組織中的實際情況，妥善利用賦予教師主導權，由教師管理成果，由教師

使用預先擬定之材料移轉契約範本適時處理，以及將處理情況對組織之報告制度、檢查制度等。

平井昭光，前揭註 4，頁 867，註 7。 
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(3)  法人化後的國立大學之產學官合作業務(聯絡機能、技術移轉機構、專利權

等智慧財產權之管理等)，由各國立大學自主判斷，討論能整備包含事務組

織的理想狀態之彈性、有效的推進體制，各國立大學變得能負責謀求智慧

財產權之有效利用。 

(1)材料之歸屬 

    關於材料之處理，根據「研究開發成果處理之討論會報告書」之意旨，2002

年 7 月 31 日文部科學省發布「研究開發成果有體物之處理準則100」。關於材料(研

究開發成果之有體物)之歸屬，該準則亦表示，為了實現順利且適當的交易、流

通，促進智慧資產累積與在研發現場利用，材料應歸屬於大學。從而，大部分國

立大學均遵循該準則訂定「成果有體物處理規則」，以確保材料之適當且順利的

處理。 

(2)發明之歸屬 

    大部分國立大學在法人化後修正「發明規則」，變更其承繼大學教師的發明

之權利範圍，規定大學教師的職 務 發 明 之 專 利 申 請 權 原 則 上 歸 屬 於 大 學 ，

改以「機關歸屬」為原則。 

第三款 我國 

第一目 材料之歸屬 

    我國大學教師係聘任人員101，並非如一般公務員為任用人員102，大學教師與

大學之間的關係應屬委任關係103。依民法第 541 條規定，受任人因處理委任事

務，所收取之金錢、物品及孳息，應交付於委任人；受任人以自己之名義，為委

                                                 
100 研究開発成果としての有体物の取扱いに関するガイドラインについて（2002 年 7 月 31 日

付け 14 振環産第 22 号文部科学省研究振興局研究環境・産業連携課技術移転推進室長、大臣官

房会計課用度班主査通知） 
101 教師法第 11 條第 3 項：「專科以上學校教師之聘任分別依大學法及專科學校法之規定辦理。」

大學法第 18 條：「大學教師之聘任，分為初聘、續聘及長期聘任三種；其聘任應本公平、公正、

公開之原則辦理。大學教師之初聘，並應於傳播媒體或學術刊物公告徵聘資訊。教師之聘任資格

及程序，依有關法律之規定。」 
102 公務人員任用第 33 條：「教育人員、醫事人員、交通事業人員及公營事業人員之任用，均另

以法律定之。」 
103 民法第 528 條：「稱委任者，謂當事人約定，一方委託他方處理事務，他方允為處理之契約。」 
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任人取得之權利，應移轉於委任人。因此，我國大學似可依委任關係請求大學教

師交付其所創造之材料。 

第二目 發明之歸屬 

    欲探討我國大學教師的發明之權利歸屬，首先應確認大學教師是否得適用專

利法上受雇人發明之相關規定。 

(1)大學教師是否得適用專利法上受雇人發明之相關規定 

    由於專利法上受雇人發明之相關規定，係使用「雇用人」與「受雇人」之用

語，與民法上的僱傭關係所使用「僱用人」與「受僱人」之用語並不相同，因此，

究竟專利法第 7 條第 2 項所謂「僱傭關係」是否等同於民法上的僱傭關係，或者

基於專利法與民法之立法目的不同，而應有其獨立之意義？又「僱傭關係」與「出

資聘請」之差異何在？ 

    專利法上受雇人發明之相關規定，並未對於「受雇人」、「雇用人」與「僱

傭關係」加以定義，大學教師是否屬於專利法上的「受雇人」，或大學教師與大

學之間的關係是否屬於專利法上的「僱傭關係」，將影響大學教師之職務上發明

是否得依專利法第 7 條第 1 項規定歸屬於大學。 

    若將專利法第 7 條第 2 項所謂「僱傭關係」解釋為等同於民法上的僱傭關係，

而大學教師與大學之間的關係係屬民法上的委任關係，則大學教師之發明自然不

屬於僱傭關係下之發明，從而，不得適用專利法上受雇人發明之相關規定。至於

專利法第 7 條第 3 項所謂「出資聘請」，有認為係屬民法上的委任或承攬關係104，

若依此見解，則大學教師之發明應屬於出資聘人完成之發明，從而，應適用專利

法第 7 條第 3 項規定，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，屬於大學教師；但大學得實施其發明。有認為大學教師自行從事與教學相

關之研究工作而有所發明，由於其自主性高，因此並不適當適用受雇人職務發明

之規定，而應適用或類推適用出資聘人完成發明之規定105，即採此見解。 

                                                 
104 陳哲宏、謝銘洋、陳逸南、徐宏昇合著，前揭註 64，頁 68；楊崇森，前揭註 31，頁 84-85。 
105 陳哲宏、謝銘洋、陳逸南、徐宏昇合著，前揭註 64，頁 64。 
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    然而，若基於專利法106與民法之立法目的不同，而認為專利法第 7 條第 2

項所謂「僱傭關係」，並不限於民法上的僱傭關係，亦可包含委任關係，則大學

教師之發明即可能適用專利法上受雇人發明之相關規定。換言之，若專利法上所

謂「僱傭關係下之發明」係指在組織體內所完成之發明，而「出資聘人完成之發

明」係指在組織體外所完成之發明，則大學教師之發明當然不屬於出資聘人完成

之發明，而屬於僱傭關係下之發明，從而，應適用專利法上受雇人發明之相關規

定。 

(2)大學教師之發明是否得該當於職務上發明 

    縱使認為大學教師之發明應適用專利法上受雇人發明之相關規定，大學教師

之發明是否得該當於專利法第 7 條第 2 項所謂「職務上發明」，亦即，當大學教

師在利用大學資源進行研究之過程中偶然完成發明時，該發明是否得該當於其

「於僱傭關係中之工作所完成之發明」，仍有爭議。 

    依大學法第 17 條第 1 項規定，大學教師之「職務」為「從事授課、研究及

輔導107」，與日本學校教育法第 58 條所規定大學教師之職務幾乎完全相同，因此

以上所介紹關於日本大學教師的發明之權利歸屬沿革，應可作為我國大學教師的

發明是否得該當於「職務上發明」解釋上之參考。首先，發明行為似乎並非我國

大學教師於僱傭關係中依契約之約定或大學之指示所擔任的工作，亦即，大學教

師之工作性質並非從事發明，故將發明行為解釋為大學教師當然的職務將有問

題。其次，在以自由闊達的構想作為泉源之學術研究中，研究主題或研究方法係

交由研究者自主選擇，而與在企業中遵循指揮命令之職務內容決定方式，並以完

成發明為目的所進行之研究相當不同。如此看來，專利法上受雇人發明之相關規

定自然不應完全相同地適用於大學教師與私人企業之研究者，從而大學教師之發

明似乎不得解釋為該當於「職務上發明」。 

    然而同上所述，如今，以學術研究本身為特別的研究，作為將大學教師之發

                                                 
106 專利法第 1 條：「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法。」  
107 大學法第 17 條第 1 項：「大學教師分教授、副教授、助理教授、講師，從事授課、研究及輔

導。」 
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明與一般企業差別處理之理由，變得薄弱。一方面，即使是企業的研究所，亦進

行不具特別應用目的之基礎研究；另一方面，透過研究創造智慧財產而對社會有

所貢獻，係大學在教學、研究以外受社會託付之第三使命108，故得看作大學教師

係將大學之使命作為當然的職務加以分擔。因此，當大學教師使用由大學或公共

所支付之某種研究經費在大學中進行研究，或利用大學資源進行研究而完成發明

時，為促進該發明之有效利用，使該發明歸屬於大學，而將發明行為解釋為大學

教師之職務，亦不無可能，這樣的想法，亦可能得作為大學法第 17 條所謂「研

究」之今日解釋。如此看來，則大學教師之發明似乎得解釋為該當於「職務上發

明」。 

    惟我國公立大學尚為法人化，且未必具有管理、運用發明之能力，在現階段

使發明歸屬於大學是否確實能促進發明之有效利用誠有疑問，並可能降低大學教

師從事發明之誘因，反而不利於科學技術發展，故將大學教師之發明解釋為該當

於專利法第 7 條第 2 項所謂「職務上發明」，仍應謹慎為之。 

第二項 受政府資助的研發成果之歸屬 

    以國家預算經費資助學術機構及私人企業進行研究發展，已成為各國科技產

業政策的主流。關於受政府資助的研發成果之歸屬，站在國家的立場，該研發成

果既係運用人民稅捐所得，自應歸屬於國家，並基於公平效率原則，提供予公眾

使用。惟受政府資助的研發成果除作為未來研究之基礎外，若能進一步開發利

用，而有成功的新產品問世，將促進國家經濟發展，但因政府本身欠缺進行研發

成果商品化開發工作之專門知識與設備，故須將研發成果移轉予私人企業，由其

進行商品化之工作109。然而，從產業界的觀點，若不能取得研發成果之專利權或

專利權之專屬授權，即無法確保其所開發之產品具有市場競爭力，將降低私人企

業投資於研究成果商品化之意願，因此，為避免受政府資助的研發成果，因無法

                                                 
108 日本知的財產基本法第 7 條第 1 項：「大學等，鑑於其活動有助於社會全體之智慧財產創造，

對於人才培育與研究及其成果之普及應自主且積極地努力。」我國大學法第 1 條第 1 項：「大學

以研究學術，培育人才，提升文化，服務社會，促進國家發展為宗旨。」應可為相同解釋。 
109 王偉霖，我國學術機構技術移轉機制實施成效與法律制度之檢討，科技法學評論第 4 卷第 2
期，頁 63，2007 年 10 月。 
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商品化而被束之高閣，使投注之經費與人力無法發揮最佳經濟效益，各國均規定

受政府資助的研究成果在一定規範下，得歸屬學術機構及私人企業所有，以進行

商品化開發、提升產業競爭力與促進國家經濟成長110。 

    當材料係大學受政府資助進行研究發展所得時，其權利歸屬有何不同？以下

先就美國拜杜法以及日本技術移轉相關法規加以介紹，再就我國科學技術基本法

第 6 條及相關子法之規定內容為簡單介紹，最後介紹對我國大學而言最重要的行

政院國家科學委員會之補助。 

第一款 美國拜杜法 

第一目 立法背景 

    美國國會未曾採取由聯邦政府擁有所有受聯邦資助的研發成果之統一政

策，僅於制定許多適用於特定計畫或機關之法律時採取該政策。未受該等法律限

制的聯邦機關在選擇最適合其任務之專利政策上則享有很大的裁量權，因此，各

聯邦機關採取許多不同的專利政策111。 

    1980 年以前，聯邦政府資助大學進行研究開發所得研發成果原則上歸屬政

府所有，且不得對私人企業為專屬授權112。因為不能取得專利權或專利權之專屬

授權，無法保障投入商品化之資金時間等投資能獲得回收，因而降低私人企業運

用大學研發成果之意願。 

    美國政府對於受政府資助的研發成果之專利政策於 1980 年發生重大改變，

其於 1980 年 12 月通過拜杜法(Bayh-Dole Act113)，對於受政府資助的研發成果如

何為私人機構所充分利用採取新的看法。過去的法律一般鼓勵或要求資助研究之

聯邦機關透過由政府擁有或投入公共領域，而對公眾廣泛提供研究成果。然而新

的看法認為，研究成果由政府擁有或投入公共領域無法使其為私人機構所充分利

                                                 
110 鄧曉芳，先進國家政府研發成果技術移轉法制與政府介入權制度研析，今日會計第 89 期，頁

61，2002 年 12 月。 
111 Rebecca S. Eisenberg, Public Research and Private Development: Patents and Technology Transfer 
in Government-Sponsored Research, 82 VA. L. Rev. 1663, at 1676 (1996). 
112 Rebecca S. Eisenberg, supra note 111, at 1692. 
113 35 U.S.C. 200-212(2000 & Supp. IV 2004) 
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用，若欲將政府資助的研究成果成功開發成商品，必須申請專利並由私人機構取

得114。 

    美國國會認為，大學僅關心研究認可而不關心專利，並無就其發明申請專利

之誘因，而私人企業必須取得大學所有的專利之專屬授權才能確保商品開發獲

利，且必須限制資助機關不得縱容其反對專利之反應，使大學及私人企業能合力

開發新技術而有利於美國經濟115。 

    就專利制度之功能而言，賦予發明人專利權作為獎勵之標準主張，強調專利

權提供投資於創造發明此昂貴且具有風險的事業之誘因。若競爭者能自由複製成

功的發明而無須分擔創造發明之最初成本與風險，發明企業將處於競爭劣勢。自

由複製雖降低消費者享受既有發明的利益所支付之價格，但亦降低創造新發明之

誘因。因此，專利制度係在有限期間內忍受新發明之獨占價格，以維護企業在市

場上持續提供新發明之誘因。然而，此標準主張在發明係由公共資助所完成之情

況無法成立，因為公眾已支付了發明之成本並吸收了投資一無所得之風險116。 

    然而，支持受政府資助的研究成果應由私人取得者，不著重於專利權係完成

新發明的事前誘因之標準主張，而將焦點由創造發明之最初成本轉移到將既有發

明開發成商品之後續成本。其認為即使於發明完成後，精製、測試、建造以商業

規模生產所需的設施以及為其尋找或創造一個市場仍需後續投資，在此開發過程

中仍有很高的失敗風險，這些後續投資可能遠超出以最初形式完成發明的最初投

資之價值。政府欠缺自行進行開發工作之專門知識及設備，因而必須將發明移轉

予產業界，而私人企業僅於其享有專屬權時才願意投資於發明之開發，不論是取

得專利權或專利權之專屬授權。如同創造發明之企業一般，將發明開發成商品之

企業可能認為專利權為保護其免於競爭所必要，一旦創新成功時。任何人均可自

由取得之發明可能永遠無法進行商業開發117。 

                                                 
114 Rebecca S. Eisenberg, supra note 111, at 1663-64. 
115 Arti K. Rai & Rebecca S. Eisenberg, Bayh-Dole Reform and the Progress of Biomedicine, 66 L. & 
Contemp. Probs. 289, at 304 (2003). 
116 Rebecca S. Eisenberg, supra note 111, at 1668. 
117 Rebecca S. Eisenberg, supra note 111, at 1669. 
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    基於前揭理由，拜杜法除了例外情況外，允許受聯邦政府資助之小型企業及

非營利機構(包括大學)保有發明之所有權，但須申請專利，其因而得將專利權專

屬授權或移轉予私人企業，促進發明之商品化。 

    此新政策之目的在於，確保成果之有效移轉與商業開發，透過注入新的想法

使美國產業復甦─提高生產力與創造新的工作機會，與確保受美國政府資助的研

發成果將由美國企業開發，而非由其外國競爭者118。 

    拜杜法最初僅適用於小型企業及非營利機構受資助者，而完全沒有關於大型

企業受資助者之規定，因此其權利仍繼續依據資助其研究之各機關專利政策決定

119。雷根總統於 1983 年 2 月簽署總統備忘錄(Presidential Memorandum)，擴張新

政策之範圍，命令聯邦機關將拜杜法僅適用於小型事業及非營利機構之所有權規

定，擴及所有受聯邦政府資助者，包括大型企業，從而大型企業亦得保有以聯邦

資助所完成的發明之專利權120。美國國會直到 1984 年拜杜法修正時，才於條文

中認可大型企業受資助者亦得適用拜杜法之規定121。 

    美國商務部(Department of Commerce)於 1984 年 11 月被指定為負責監督拜杜

法執行情況之聯邦機關。商務部於 1987 年 3 月將拜杜法之施行規則(regulations)

編入 37 CFR 401，其中規定大學必須與教職員及技術人員締結書面契約，要求

其揭露與移轉發明。因此，大部分的美國大學均要求其教職員及技術人員申報於

僱傭期間所得之發明，由大學申請專利，並進行專利授權。 

第二目 規定內容簡介 

(1)政策及目的 

                                                 
118 Rebecca S. Eisenberg, supra note 111, at 1664-65. 
119 Rebecca S. Eisenberg, supra note 111, at 1691. 
120 Rebecca S. Eisenberg, supra note 111, at 1665. 
121 35 U.S.C. 210(c)：「本法之條文並不意圖限制機關之權限，同意非營利機構或小型企業以外之

人，符合 1983 年 2 月 18 日發布之政府專利政策聲明(Statement of Government Patent Policy)、機

關法規、或其他法規，在資助契約下產生的發明權利之處理，或限制機關允許該人保留發明的所

有權之權限。只要所有資助契約，包括與小型企業與非營利機構以外之人締結之契約，均包含本

法案 section 202 (c)(4)及 section 203 所建立之要求。符合該聲明或相關法規所規定的發明權利之

處理，包括發生於本條制定前之處理，由此取得授權。」;Rebecca S. Eisenberg, supra note 111, at  
1694-95. 
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    拜杜法開宗明義表示，「國會的政策及目的係利用專利制度促進受聯邦政府

支持的研發所產生發明之利用；鼓勵小型企業盡量參與受聯邦政府支持之研發活

動；促進營利企業與非營利機構(包括大學)之間的合作；確保由非營利機構及小

型企業所創造之發明係用於促進自由競爭與事業，而非不當阻礙未來的研究及發

明；促進美國之企業與勞工在美國境內創造的發明之商業化與公眾可得性；確保

政府就受聯邦政府支持的發明取得足夠的權利，以滿足政府需求與保護公眾避免

發明之不使用或不當使用；盡量減少此領域之管理政策成本122。」 

(2)受聯邦政府資助的發明之歸屬 

    受聯邦政府資助之小型企業或非營利機構，應於知悉發明123產生後之合理期

間內，向聯邦機關揭露124。於揭露後二年內，受資助者應向聯邦機關作出書面選

擇，表示是否保有該發明之所有權125。若受資助者未於期間內揭露、不選擇保有

或未於期間內選擇保有所有權，聯邦政府得取得該發明之所有權。若受資助者不

選擇保有該發明之所有權，聯邦機關於徵詢受資助者之意見後，得允許由發明人

保有該發明之所有權126。 

    但若有下列情況之一，則受資助者無法保有發明之所有權127：(1)受資助者

並不位在美國境內、在美國境內無營業場所或受外國政府控制；(2)聯邦機關認

為發明歸屬聯邦政府所有更能促進本法之政策及目標；(3)依法規或行政命令授

                                                 
122 35 U.S.C. 200 
123 「發明」係指，可能得申請專利或受專利法保護之發明，或可能受植物品種保護法(Plant Variety 
Protection Act)保護之新植物品種(35 U.S.C. 201(d))；「系爭發明」係指，受資助者在依資助契約

進行的工作中所構想(conceive)或初次實際實施(first actually reduced to practice)之任何發明。(35 
U.S.C. 201(e))。美國拜杜法之規範對象，較我國科學技術基本法第 6 條第 1 項所規定之「智慧財

產權與成果」狹窄。 
124 35 U.S.C. 202(c)(1)：「受資助者於其負責管理專利事務之人員知悉後，應於合理期間內向聯邦

機關揭露系爭發明；對於未於該期間內揭露之系爭發明，聯邦政府得取得所有權。」 
125 35 U.S.C. 202(c)(2)：「受資助者應於向聯邦機關揭露後兩年內(或經聯邦機關同意之延長時間

內)，作成是否保有系爭發明所有權(title to a subject invention)之書面選擇；在發表、銷售或公共

使用已使一年法定期間(於該期間內仍能在美國取得有效的專利保護)開始起算之情況，聯邦機關

得將選擇期間縮短至不超過法定期間終止前 60 日之日期；對於受資助者不選擇保有所有權或未

於該期間內選擇保有所有權之系爭發明，聯邦政府得取得所有權。」 
126 35 U.S.C. 202(d)：「若受資助者不選擇保有系爭發明的所有權，聯邦機構得考慮並於徵詢受資

助者之意見後，允許由發明人保有所有權，但應適用本法及相關法令之條款。」 
127 35 U.S.C. 202(b)(1)：「聯邦機關不應行使第(a)項之政府權利，除非其認定至少符合第(a)項第

(i)款至第(iv)款所定的情況之一。」 
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權進行外國情報或反情報活動之政府當局認為發明歸屬聯邦政府所有，為保護該

活動安全所必要；(4)發明歸屬於聯邦政府所有係基於國防考量128。 

    在聯邦機關與小型企業或非營利機構締結之資助契約129中，應就前揭揭露義

務、選擇權行使、例外情況以及其他重要事項加以約定130。 

(3)聯邦機關之實施權 

    若小型企業或非營利機構保有發明之所有權，聯邦機關對於該發明享有非專

屬、不可移轉、不可撤銷、無償、全球性之實施權，得為美國之利益或代表美國

實施該發明131。 

(4)發明運用義務 

    受資助者取得發明之所有權後，即得基於所有權人之地位進行發明之授權及

技術移轉。惟為確保發明之有效運用，拜杜法規定取得發明所有權之受資助者負

有一定的發明運用義務。 

a.提出專利申請 

    選擇保有發明所有權之受資助者，應於一定期間內，在美國境內或其他國家

提出專利申請，使該發明能在法律上取得完整保護。若未於期間內提出專利申

請，聯邦政府得在美國或其他國家取得該發明之所有權132。 

                                                 
128 35 U.S.C. 202(a)：「非營利機構或小型企業得於依本條第(c)項第(1)款揭露後之合理期間內，

選擇保有系爭發明之所有權；然而，資助契約得特別約定 (i)當受資助者並不位於美國境內、在

美國境內無營業場所或受外國政府控制，(ii)在例外情況，當機關認為限制或剝奪保有系爭發明

的所有權之權利，將更能促進本法之政策及目的 (iii)當依法規或行政命令授權進行外國情報或反

情報活動之政府當局認為，限制或剝奪保有系爭發明的所有權之權利，為保護該活動安全所必

要，或 (iv)當資助契約包含一個由政府所有、受資助者營運之美國能源部(Department of Energy)
的設施之營運，主要用於該部之軍艦核子推進或武器相關計畫，且對於受資助者選擇保有系爭發

明的所有權之權利，本款之所有資助契約限制均限於在前揭能源部的兩個計畫中產生之發明。」 
129 「資助契約」係指，為進行全部或部分由聯邦政府資助之實驗、發展或研究工作，而由聯邦

機關與受資助者締結之任何契約、資助或合作協議(cooperative agreement)。資助契約包括為依資

助契約進行實驗、發展或研究工作，而締結之任何移轉、當事人變更或轉包契約。(35 U.S.C. 201(b)) 
130 35 U.S.C. 202(c) 
131 35 U.S.C. 202(c)(4)前段：「對於受資助者選擇保有所有權之任何發明，聯邦機關應享有非專

屬、不可移轉、不可撤銷、無償之實施權，為美國之利益或代表美國在全世界實施系爭發明。」 
132 35 U.S.C. 202(c)(3)：「選擇保有系爭發明所有權之受資助者，同意於可能因發表、銷售或公共

使用而產生之法定限制日期(statutory bar date)前提出專利申請，隨後應於合理期間內在其希望保

有所有權的其他國家提出相當之專利申請；受資助者未於該期間內就系爭專利提出專利申請者，

聯邦政府得在美國或其他國家取得系爭發明所有權。」 
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    此外，受資助者應於提出美國專利申請時，在該申請及專利證書中特別載明

該發明係由聯邦政府資助所完成，且聯邦政府對於該發明享有一定的權利133。 

b.定期向聯邦機關報告成果運用情形 

    受資助者、被授權人或受讓人，應向聯邦機關就其運用情況或為運用所付出

之努力進行定期報告。此等報告內容原則上應對大眾揭露，但若係於介入權程序

中取得，經聯邦機關認為屬個人商業及財務資訊、享有特權或應予保密者，不在

此限134。 

c.美國產業優先權原則 

    取得發明所有權之受資助者原則上得以專屬、非專屬授權、讓與或其他方式

運用發明。但為確保受聯邦政府資助的發明能真正用以促進美國產業及經濟發

展，拜杜法規定，取得發明所有權之受資助者，若欲專屬授權予他人在美國境內

使用或銷售該發明，必須符合美國產業優先原則(Preference for United States 

Industry)，亦即，被授權人須同意將在美國境內實質地製造表現該發明或利用該

發明所生產之產品，否則無法取得該發明之專屬授權。但在個案中，若受資助者

能證明確實無法達成美國產業優先原則，並經聯邦機關免除該要求者，不在此限

135。 

d.非營利機構之特別限制 

    受資助者若為非營利機構，其發明運用受有特別的限制： 

(1)  未經聯邦機關核准，該發明不得移轉，但移轉目的係為管理發明，且受讓

                                                 
133 35 U.S.C. 202(c)(6)：「受資助者負有義務，在受資助者自行、由他人代表或其受讓人提出美國

專利申請時，在該申請及隨後賦予之專利中，載明該發明係由政府支持所創造且政府對於該發明

享有一定權利。」 
134 35 U.S.C. 202(c)(5)：「聯邦機關得要求受資助者、其被授權人或受讓人就其運用情形或為運用

所付出之努力為定期報告。任何資訊以及任何關於運用或為運用所付出的努力之資訊，係於

section 203 之(介入權)程序中取得，經聯邦機關認為係自個人取得之商業及財務資訊、享有特權、

應予保密以及不須依 title 5 section 552 之規定揭露。」 
135 35 U.S.C. 204：「取得系爭發明所有權之小型企業或非營利機構，與該小型企業或非營利機構

之受讓人，不得專屬授權任何人在美國境內使用或銷售系爭發明，除非被授權人同意將在美國境

內實質地製造任何體現系爭發明或利用系爭發明所生產之產品。然而，在個案中，若小型企業、

非營利機構或受讓人證明，就以類似條件授權予可能在美國境內實質製造之潛在被授權人已付出

合理但不成功之努力，或在該情況下國內製造為商業上不可行，依其資助契約而創造發明之聯邦

機關得免除該同意之要求。」 
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人繼受該非營利機構之相關義務者，不在此限。 

(2)  應與發明人分享權利金。 

(3)  發明運用之權利金或收入，在分配予發明人與支付管理發明所生費用後之

餘額，應作為支持科學研究及教育之用。 

(4)  為促進小型企業發展，除經合理調查後證明不可行，發明應優先授權予小

型企業136。 

(5)聯邦政府之介入權 

    為防止取得發明所有權之受資助者、受讓人或專屬被授權人怠於實施發明，

僅為阻止其競爭對手實施發明而申請專利，卻未進行商品化，以及確保公眾在國

家安全或公共需求之情況下，能利用發明，以保障國家及公眾之利益，拜杜法允

許資助機關事後行使介入權(march-in right)。亦即，若有下列事由之一，且聯邦

機關認為介入權之行使為必要者，得要求受資助者、受讓人或專屬被授權人，以

在該情況下合理的條件，對一個或數個申請人為非專屬、部分專屬或專屬授權。

若受資助者、受讓人或被專屬授權人拒絕要求，聯邦機關並得自行授權。 

(1)  受資助者或受讓人未採取，或不被期待於合理期間內採取有效步驟，達成

該發明之實際應用； 

(2)  受資助者、受讓人或專屬被授權人未合理滿足健康及安全需求； 

(3)  受資助者、受讓人或專屬被授權人未合理滿足聯邦法規所規定之公共使用

要求； 

(4)  受資助者、受讓人或專屬被授權人違反美國產業優先原則之規定137。  

                                                 
136 35 U.S.C. 203(c)(7)：「若為非營利機構，(A)未經聯邦機關核准在美國境內不得移轉系爭發明

之所有權，除非係移轉予主要功能之一為管理發明之機構(且該受讓人須與受資助者適用相同條

款)；(B)受資助者應與發明人分享權利金；(C) 受資助者就系爭發明所賺取之任何權利金或收入，

在支付管理系爭發明所生費用(包括支付發明人)後之餘額，應作為支持科學研究或教育之用；(D) 
除非經合理調查後證明不可行，應將系爭發明授權予小型企業。」 
137 35 U.S.C. 203(a)：「對於小型企業或非營利機關已依本法取得所有權之任何系爭發明，依其資

助契約而創造系爭發明之聯邦機關得遵循依本法所訂定的法令中規定之程序，要求受資助者、系

爭發明的受讓人或專屬被授權人，以在該情況下合理的條件，在任何使用領域內對負責之一個或

數個申請人為非專屬、部分專屬或專屬授權；且若受資助者、受讓人或被專屬授權人拒絕要求，

得自行授權，若聯邦機關認為—(1)該行動為必要，因在該使用領域內受資助者或受讓人未採取，

或不被期待於合理期間內採取達成系爭發明的實際應用之有效步驟；(2)該行動為減輕未由受資
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綜上所述，除例外情形外，拜杜法允許受聯邦資助之小型企業或非營利機

構(包括大學)選擇保有發明之所有權，但須申請專利，其因而能將發明專屬授權

予私人企業進行商業化開發，以促進研發成果之有效利用，並避免過去取得專利

權與否之不確定性與行政作業遲延。美國各大學因而紛紛在校內設置技術授權辦

公室(Technology Licensing Office)或在校外設立技術移轉機構。若受資助者選擇

保有發明之所有權，拜杜法要求其向資助機關定期報告該發明之運用情況，資助

機關對於該發明享有非專屬實施權，基於一定事由並得行使介入權要求受資助者

對第三人為專屬或非專屬授權，亦即，資助機關得於發明未獲充分利用時發揮其

影響力，以滿足公共需求。 

第二款 日本 

第一目 科學技術基本法 

    日本於 1995 年制定「科學技術基本法」，該法提供日本科學技術政策之基本

架構，在日本以「科學技術創造立國」為目標而強力推動科學技術振興上居於基

礎位置。其目的為藉由規定振興科學技術政策之基本事項，綜合並且計畫地推動

振興科學技術政策，以提高日本的科學技術水準，提升日本的經濟社會發展與國

民福祉138。 

第二目 大學技術研究成果移轉民間事業促進法 

    日本於 1998 年制定「大學技術研究成果移轉民間事業促進法139」，該法之立

法目的在於藉由促進大學的技術研究成果移轉予民間事業，以開拓新的事業領

域、提升產業技術與活化大學之研究活動，進而有助於日本的產業結構順利轉

                                                                                                                                            
助者、受讓人或其被授權人合理滿足之健康及安全需求所必要；(3)該行動為符合聯邦法規所規

定之公共使用要求所必要，且該要求未由受資助者、受讓人或被授權人所合理滿足；或 (4)該行

動為必要，因並未締結或放棄 section 204(美國產業優先原則)所要求之契約，或因被專屬授權在

美國境內使用或銷售任何系爭發明之被授權人，違反其依 section 204 所締結之契約。」 
138 科學技術基本法第一條。 
139 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 
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換、國民經濟健全發展以及學術進展140。 

    該法鼓勵各大學設置技術移轉機構(Technology Licensing Organization，

TLO141)，促進大學的技術研究成果更有效率地移轉予民間事業，亦即，發掘大

學研究者有前途的技術，透過技術移轉機構申請專利，並將專利技術授權予民間

事業進行商品化，再將技術移轉之收益作為大學研究者之研究經費。 

第三目 產業活力再生特別措置法、產業技術力強化法 

    過去日本政府提供資金委託事業進行技術研究開發所得成果之智慧財產權

全部歸屬於國家，為國有財產法上的國有財產，受財政法限制不得無償移轉予特

定企業。日本於 1999 年制定「產業活力再生特別措置法」，該法第 30 條被稱為

日本版拜杜法，規定日本政府委託技術研究及開發所得成果之智慧財產權，在受

託者約定一定條件之情況下，得歸屬受託者所有。日本隨後於 2000 年制定「產

業技術力強化法」。2007 年產業活力再生特別措置法部份修正，將該法第 30 條

規定移至產業技術力強化法第 19 條，規定內容亦略作修正。 

    過去產業活力再生特別措置法第 30 條規定僅以「國家委託之技術研究及開

發」為對象，產業技術力強化法第 19 條則新增「國家要求承辦之軟體開發」為

對象，因此，所得成果之智慧財產權亦得歸屬於國家要求承辦軟體開發之企業。

關於智慧財產權之種類，產業技術力強化法施行令第 11 條，將舊產業活力再生

特別措置法施行令第 6 條所列舉之「軟體著作之著作權」與「資料庫著作之著作

權」合併為「著作權」，以涵蓋所有著作之著作權142。 

    產業技術力強化法第 19 條規定，政府委託之技術研究開發，或政府提供資

金使其他法人進行技術研發，而該法人又將該研發之全部或一部對外委託時，所

                                                 
140 大學等技術研究成果移轉民間事業促進法第一條。 
141 大學等技術研究成果移轉民間事業促進法第二條第一項：「本法中『特定大學技術移轉事業』

係指，有關大學之技術研究成果(以下稱為『特定研究成果』)，將特定研究成果之專利權或其他

行政命令所規定之權利中歸屬國家以外之人者，藉由移轉、設定專用實施權或其他行為，對可認

能適當且確實地進行特定研究成果活用的民間事業移轉之事業，有助於該大學之研究進展。」 
142 花輪洋行，日本版バイ・ドール制度の変更について，產學官連携ジャーナル第 3 卷第 12
期，頁 22，2007 年。 
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得成果之智慧財產權143，在受託者約定一定條件之情況下，得由受託者保有。受

託者必須約定之條件包括：(1)受託者負有研發成果報告義務；(2)國家為公共利

益特別有必要而明示其理由要求時，受託者應將智慧財產權之利用權無償授權予

國家；以及(3)在國家認為受託者相當期間無正當理由未有效利用智慧財產權

時，國家為促進智慧財產權之有效利用特別有必要而明示其理由要求時，受託者

應將智慧財產權之利用權授權予第三人144。 

第四目 智慧財產基本法 

    日本於 2002 年制定「智慧財產基本法145」，要求政府採取必要措施，鼓勵大

學等研究機構適當管理其研發成果並順利地將研發成果移轉予產業界146。 

第五目 國立大學法人法 

    過去日本國立大學為文部科學省之内部組織，不具獨立法人資格，故縱使政

府委託之技術研究及開發所得成果之智慧財產權歸屬國立大學，仍屬國有財產。

有鑑於此，日本於 2003 年 7 月制定「國立大學法人法147」，2004 年 4 月 1 日起

                                                 
143 産業技術力強化法施行令第 11 條：「本法第 19 條第 1 項依行政命令規定的權利係指，專利權

(特許権)、專利申請權、新型專利權(実用新案権)、新型專利申請權、新式樣專利權(意匠権)、新

式樣專利申請權、著作權、電路布局權(回路配置利用権)、電路布局申請權以及新品種權利(育成

者権)。」 
144 產業技術力強化法第 19 条規定：「國家，為活化技術研究開發活動，以及促進其成果在事業

活動中有效率地有效利用，在國家委託之技術研究及開發或國家要求承辦之軟體開發的成果(以
下在本條中稱為「特定研究開發等成果」)之專利權或其他依行政命令規定之權利(以下在本條中

稱為「專利權等」)，該當於下列各款之情況，得不自受託者或承辦者(以下在本條中稱為「受託

者等」)承繼該專利權等。 
  一 受託者等約定，在取得特定研究開發等成果時，立即向國家報告。 
 二 受託者等約定，在國家為公共利益特別有必要而明示其理由要求時，將該專利權等之利用

權無償授權予國家。 
 三 受託者等約定，在被認為相當期間未有效利用該專利權等，並且，相當期間未有效利用該

專利權等不被認為具有正當理由時，國家為促進該專利權等之有效利用特別有必要而明示其理由

要求時，將該專利權等之利用權授權予第三人。 
２ 前項之規定準用於，在國家提供資金使其他法人進行技術研究及開發，並且，該法人將該研

究及開發之全部或一部委託之情況，該法人與該研究及開發之受託者間的關係，以及在國家提供

資金使其他法人進行軟體開發，並且，該法人將該開發之全部或一部交由他人承辦之情況，該法

人與該開發之承辦者間的關係。 
３ 前項之法人，欲請求同項準用第一項第二款或第三款之授權時，應依國家之要求進行。」 
145 知的財産基本法 
146 知慧財産基本法第 7 條第 1 項：「大學等，鑑於其活動有助於社會全體之智慧財產創造，應

自主且積極地致力於人才培育與研究及其成果之普及。」 
147 国立大学法人法 
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將各國立大學改制為國立大學法人148(獨立行政法人)，使國立大學從國家行政組

織的一部份，變成具有獨立的法人格149，得為權利義務歸屬主體，因而能真正保

有政府委託所得成果之智慧財產權。國立大學法人法第 22 條第 1 項第 5 款並規

定，國立大學法人之業務包括「促進國立大學的研究成果之普及與活用」。 

第三款 我國科學技術基本法 

    我國的產業結構以中小企業為主體，民間研發能力或有不足，因此極具公部

門機構色彩之財團法人工業技術研究院等研究機構，扮演開放性之中介角色，將

研發成果以及人才，引流至民間企業。政府為提升學術研究及科技研究之水準，

亦資助學術機構及民間企業進行研究發展，期能減少大型企業獨占壟斷技術之可

能，因此學術機構及民間企業利用政府資金產生研發成果之情況極多，這些研發

成果究竟應歸屬於誰，即為以下所欲探討者。 

第一目 科學技術基本法第 6 條及相關子法規定內容簡介 

我國為確立政府推動科學技術發展之基本方針與原則，以提升科學技術水

準、持續經濟發展與增強國家競爭力150，於 1999 年 1 月 20 日制定「科學技術基

本法」，作為我國推動科學技術發展之基本法源，而成為我國科技法體系之重要

基石151。 

因國有財產法第 2 條第 1 項規定，國家由於預算支出所取得之財產為國有財

產，同法第 3 條第 1 項並規定，依前條取得之國有財產，包括動產與專利權、著

作權、商標權及其他財產上之權利，故過去所有政府補助、委託或出資所取得之

研發成果，依前揭國有財產法規定均為國有財產，但由於國有財產法對於國有財

產之保管、使用、收益及處分，限制極多，導致政府預算支出所取得之研發成果

無法充分運用，因此，為解決國有財產之運用欠缺彈性與效率之問題，並鼓勵研

                                                 
148 國立大學法人法第二條第一項：「本法中『國立大學法人』係指，以設置國立大學為目的，依

本法之規定設立之法人。」 
149 國立大學法人法第六條：「國立大學法人等，為法人。」 
150 科學技術基本法第 1 條 
151 蔡明誠，從科學技術基本法論技術移轉組織與管理法制問題，台灣科技法律與政策論叢第 2
卷第 4 期，頁 8，2005 年 12 月。 
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究機構及民間企業擴大參與研究發展，因而制定了科學技術基本法第 6 條，對於

受政府資助的研發成果之歸屬另為規定。 

科學技術基本法第 6 條第 1 項規定政府補助、委託或出資之科學技術研究發

展所獲得之智慧財產權及研發成果，得將全部或一部歸屬於執行研究發展之單位

所有或授權使用，不受國有財產法之限制152，使受政府資助的研發成果得下放學

術機構及私人企業所有，期望利用私人企業營運之彈性與效率進行商品化開發，

使研發成果之運用能順應市場經濟需要，發揮最大的經濟效益。同條第 2 項則規

定智慧財產權及研發成果之歸屬及運用辦法，由行政院統籌規劃訂定；各主管機

關並得訂定相關法規命令施行之153。依行政院原提案之立法說明154可知，本條規

定係參考美國拜杜法(Bayh-Dole Act)所制定。 

    依科學技術基本法第 6 條第 2 項之授權，行政院於 2000 年 2 月 25 日訂定「政

府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」(以下簡稱「政府研發成果歸屬及運

用辦法」)，以供所屬各機關遵循。在主管機關層級，目前則有經濟部、農委會、

原能會與國防部等二部二會，分別以「政府研發成果歸屬及運用辦法」為基本架

構，考量本身所資助執行之科技計畫與研發成果之特殊情形，而訂定各機關研發

成果歸屬及運用辦法。本文以下僅就「政府研發成果歸屬及運用辦法」及「經濟

部及所屬各機關科學技術委託或補助研究發展計畫研發成果歸屬及運用辦法」

(以下簡稱「經濟部研發成果歸屬及運用辦法」)之規定內容為簡單介紹，並與美

                                                 
152 科學技術基本法第 6 條第 1 項：「政府補助、委託或出資之科學技術研究發展，應依評選或審

查之方式決定對象，評選或審查應附理由。其所獲得之智慧財產權及成果，得將全部或一部歸屬

於執行研究發展之單位所有或授權使用，不受國有財產法之限制。」  
153 科學技術基本法第 6 條第 2 項：「前項智慧財產權及成果之歸屬及運用，應依公平及效益原則，

參酌資本與勞務之比例及貢獻，科學技術研究發展成果之性質、運用潛力、社會公益、國家安全

及對市場之影響，就其要件、期限、範圍、比例、登記、管理、收益分配、資助機關介入授權第

三人實施或收歸國有及相關程序等事項之辦法，由行政院統籌規劃訂定；各主管機關並得訂定相

關法規命令施行之。」  
154 科學技術基本法第 6 條之立法說明：「按現行國有財產法第二條規定，政府出資所取得之財產

為國有財產，同法第三條第四款規定，專利權、著作權、商標權等智慧財產權亦屬於國有財產之

範圍。故政府出資之科學技術研究發展，其智慧財產權應歸政府所有，惟為有效運用研究成果，

並鼓勵研究機構與民間企業擴大參與研究發展，爰參酌外國為加強科學技術研究發展成果之運

用，對智慧財產權之歸屬另有規定之立法例，如美國之 Bayh-Dole 法，明定政府出資之科學技術

研究成果及智慧財產權之歸屬應本公平及效益原則，得歸研究機構或企業所有或運用，不受國有

財產法之限制，並授權行政院訂定其歸屬及運用辦法，以資運用。」 
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國拜杜法與日本產業技術力強化法第 19 條之相關內容進行比較分析。 

(1)研發成果之定義 

    依科學技術基本法相關子法規定，所謂研發成果，係指政府機關(構)以科技

計畫預算155或非科技計畫預算156，補助、委託或出資進行科技計畫所獲得之智慧

財產權及研發成果。 

    美國拜杜法因係專利法之修正案，故其適用對象僅限於受政府資助所產生之

具有可專利性的「發明」，而日本產業技術力強化法第 19 條之適用對象亦僅限於

政府委託之技術研究開發所得成果之「智慧財產權」。相較之下，我國科學技術

基本法第 6 條及相關子法之適用對象則不僅包括所有「智慧財產權」，亦包括其

他非智慧財產權之「研發成果」，例如，材料，適用範圍顯然較美國拜杜法及日

本產業技術力強化法第 19 條更廣。 

(2)研發成果之歸屬 

    依科學技術基本法第 6 條第 1 項規定，政府補助、委託或出資之科學技術研

究發展所獲得之智慧財產權及研究成果，得將全部或一部歸屬於執行單位所有或

授權使用，不受國有財產法之限制。而且，依科學技術基本法相關子法規定可知，

研發成果係以歸屬執行單位所有為原則，須經資助機關事前認定歸屬國家所有

者，始例外歸屬國家所有157，並未如美國拜杜法一般，賦予執行單位是否保有研

發成果之選擇權。 

                                                 
155 政府研發成果歸屬及運用辦法第 2 條第 1 款：「科學技術研究發展成果(以下簡稱研發成果)：
指政府機關 (構) 編列科技計畫預算，補助、委託或出資進行科學技術研究發展計畫所獲得之智

慧財產權及成果。」經濟部研發成果歸屬及運用辦法第 4 條規定：「本辦法所稱研發成果，指執

行單位執行科技計畫所產生之技術、原型、著作等成果，及因而取得之各項國內外專利權、商標

權、營業秘密、積體電路電路布局權、著作權或其他智慧財產權。為執行科技計畫所建置或購買

之研究設施及設備，非本辦法所稱之研發成果。」 
156 政府研發成果歸屬及運用辦法第 14 條：「政府機關 (構) 以非科技計畫預算補助、委託或出

資進行科學技術研究發展計畫所產生之研發成果，其歸屬、管理及運用，得準用本辦法之規定。」 
157 政府研發成果歸屬及運用辦法第   3 條第 1 項前段：「資助機關補助、委託或出資之科學技術

研究發展所獲得之研發成果，除經資助機關認定歸屬國家所有者外，歸屬執行研究發展之單位所

有。」經濟部研發成果歸屬及運用辦法第 6 條：「執行單位執行科技計畫所產生之研發成果，除

本辦法另有規定者外，歸屬各該執行單位所有。」同辦法第 7 條規定：「研發成果涉及國家安全

者，應歸屬國家所有。本部參酌研發成果之性質、運用潛力、社會公益及對市場之影響，事先認

定研發成果應歸屬國家所有者，該研發成果歸屬國家所有。」 
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(3)資助機關享有實施權 

    為避免政府機關雖然資助科學技術研究發展，在需要運用研發成果時卻難以

運用，依科學技術基本法相關子法規定，若研發成果歸屬執行單位所有，資助機

關對於該研發成果享有全球、無償、非轉屬與不可移轉之實施權利158，以兼顧政

府運用該研發成果之可能性。 

    依日本產業技術力強化法第 19 條第 1 項第 2 款規定，僅限於在「為公共利

益特別有必要時」，政府方能取得該智慧財產權之利用權，相較於此，我國資助

機關對於歸屬執行單位所有之研發成果則概括享有實施權，與美國拜杜法規定相

同。但此實施權僅限於政府自己行使，不得移轉或授權予其他私人企業實施159。

且其實施領域，應以我國法律效力所及領域為原則160。 

    此外，我國並輔以資助金額占計畫總經費之比例，決定資助機關是否當然享

有實施權，若資助金額僅占計畫總經費一半以下，則資助機關是否享有實施權須

由雙方透過契約約定之。 

(4)研發成果之管理及運用義務 

    為確保研發成果之有效運用，科學技術基本法相關子法規定取得研發成果之

執行單位，對於研發成果應負有管理及運用義務161。 

a.研發成果之法律上保護 

    為使研發成果能在法律上取得完整保護，科學技術基本法相關子法規定，執

行單位應就研發成果之申請、登記、取得、維護及確保，採取一切必要且適當之

措施，例如，申請專利或提起侵權訴訟162。 

                                                 
158 政府研發成果歸屬及運用辦法第 4 條：「資助機關就歸屬於執行研究發展之單位所有之研發成

果，在中華民國境內及境外享有無償及非專屬之實施權利。但其補助、委託或出資金額占計畫總

經費百分之五十以下者，由雙方約定之。前項權利，不得讓與第三人。」經濟部研發成果歸屬及

運用辦法第 11 條：「研發成果歸屬執行單位者，本部享有無償、全球、非專屬及不可轉讓之實施

權利。但由本部委託執行之科技計畫，且本部提供金額占科技計畫總經費百分之五十以下者，由

雙方約定之。」 
159 鄧曉芳，我國政府研發成果之國家介入權行使法制研析─科學技術基本法第六條修訂之省

思，科技法律透析第 15 卷第 9 期，頁 59-60，2003 年 9 月。 
160 蔡明誠，前揭註 151，頁 13。 
161 政府研發成果歸屬及運用辦法第 5 條第 1 項：「資助機關或執行研究發展之單位依第三條第一

項規定取得研發成果者，應負管理及運用之責。」 
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    惟研發成果亦可能不具有產業利用價值，或不具商品化可能，為避免執行單

位長期維護該研發成果之智慧財產權而造成負擔，依科學技術基本法相關子法規

定，執行單位對於不具有運用價值，且無人受讓之智慧財產權，得終止繳納相關

維護費用163。 

b.研發成果之運用方式 

    依科學技術基本法相關子法規定，執行單位得以授權、讓與、收益、委任、

信託或其他適當之方式運用研發成果164。 

    然而，科學技術基本法相關子法亦規定，執行單位原則上應以有償165授權方

式運用研發成果，例外始得以無償授權、有償或無償讓與、信託166或其他方式167

運用研發成果。要求原則上應以有償授權方式運用研發成果之理由在於，該研發

成果係利用國家預算支出所取得，不應嘉惠特定機構團體，故應以有償授權方式

運用，再將權利金收益回饋予執行單位進行後續研究發展，以改善相關技術領域

之研究環境。 
                                                                                                                                            
162 政府研發成果歸屬及運用辦法第 5 條第 2 項：「前項研發成果之管理及運用，包括申請及確

保國內外權利、授權、讓與、收益、委任、信託、訴訟或其他一切與管理或運用研發成果有關之

行為。」經濟部研發成果歸屬及運用辦法第 12 條第 1 項：「執行單位應就研發成果之申請、登

記、取得、維護及確保，採取一切必要且適當之措施。」 
163 政府研發成果歸屬及運用辦法第 7 條：「資助機關或執行研究發展之單位對不具有運用價值，

且無人受讓之智慧財產權，得終止繳納年費等相關維護費用。」經濟部研發成果歸屬及運用辦法

第 22 條：「研發成果公告後達三年以上，經執行單位認定不具有運用價值者，執行單位得發布讓

與之公告；三個月內無人請求受讓時，經本部核准後，得終止繳納與智慧財產權相關之維護費用。」 
164 政府研發成果歸屬及運用辦法第 5 條第 2 項；經濟部研發成果歸屬及運用辦法第 13 條：「執

行單位運用研發成果，得依下列方式為之：一、授權。二、讓與。三、信託。四、其他適當之方

式。」 
165 政府研發成果歸屬及運用辦法第 8 條第 1 款：「依第五條第一項規定負研發成果管理及運用之

責者，於辦理研發成果讓與或授權時，應符合下列各款規定；再為讓與或授權者，亦同。但以其

他方式為之，更能符合本法之宗旨或目的者，不在此限：一、以公平、公開及有償方式為之。」

經濟部研發成果歸屬及運用辦法第 15 條第 1 項第 1 款：執行單位對於研發成果之運用，除本辦

法另有規定或經本部核准者外，應依下列各款辦理：一、以公開及有償方式為之。 
166 政府研發成果歸屬及運用辦法第 6 條第 1 項：「歸屬於執行研究發展之單位之研發成果，讓與

第三人時，除法律另有規定或契約另有訂定外，應經資助機關同意。」經濟部研發成果歸屬及運

用辦法第 18 條：「執行單位基於公益之目的或為促進整體產業發展、提升研發成果運用效益，

經本部核准後，得將研發成果無償授權、有償讓與、無償讓與或信託其他研究機構或企業。執行

單位應與無償讓與之受讓人約定，受讓人應依本辦法規定運用研發成果，且因運用所獲得之總收

入應依第二十四條規定繳交。」 
167 經濟部研發成果歸屬及運用辦法第 19 條：「執行單位不得自行將研發成果商品化。但符合下

列各款規定之一者，不在此限：一、經本部事先同意。二、研發成果商品化能促進整體產業發展，

經執行單位公告後，於一定期間之內，無國內企業表示願予商品化之意思，並經本部核准。研發

成果商品化所獲得總收入之應繳交本部比率，由本部訂定之。」 
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    相較於美國拜杜法規定，我國科學技術基本法相關子法對於研發成果運用方

式之規範顯然較為保守，亦存有較多限制。受美國聯邦政府資助之非營利機構及

小型企業，於選擇保有發明之所有權後，原則上即可基於所有權人之地位管理與

運用發明，聯邦政府對此並無太多規範與限制，因此歸屬受資助者所有之發明運

用，即有多元化之呈現。 

    值得注意的是，依科學技術基本法相關子法規定，不論是政府機關(構)以科

技計畫預算或非科技計畫預算，補助、委託或出資進行科學技術研究發展計畫所

取得之研發成果，或國立大學自行進行科學技術研究發展計畫所取得之研發成

果，國立大學均負有管理及運用之義務168。 

(5)國內產業優先原則 

    由於政府資助科學技術研究發展之主要目的，係為提升我國科學技術水準與

促進我國產業發展，因此，依科學技術基本法相關子法規定，執行單位對於研發

成果之運用，應以供我國研究機構或企業在我國管轄區域內製造或使用為優先

169，此與美國拜杜法中美國產業優先原則規定之考量相同。 

(6)定期報告研發成果之運用情形 

    依科學技術基本法相關子法規定，執行單位應定期向資助機關報告研發成果

之運用情形，並提供相關資料；必要時，資助機關得要求執行單位提出說明170。

此與美國拜杜法規定類似。 

(7)資助機關之介入權 

                                                 
168 政府研發成果歸屬及運用辦法第 13 條：「公立學校、公立研究機關(構)自行進行科學技術研

究發展計畫取得研發成果者，其管理及運用、讓與或授權，準用第五條及第八條規定。」政府研

發成果歸屬及運用辦法第 14 條：「政府機關 (構) 以非科技計畫預算補助、委託或出資進行科

學技術研究發展計畫所產生之研發成果，其歸屬、管理及運用，得準用本辦法之規定。」 
169 政府研發成果歸屬及運用辦法第 8 條：「依第五條第一項規定負研發成果管理及運用之責者，

於辦理研發成果讓與或授權時，應符合下列各款規定；再為讓與或授權者，亦同。但以其他方式

為之，更能符合本法之宗旨或目的者，不在此限：二、以公立學校、公立研究機關 (構) 、公營

事業、法人或團體為對象。三、在我國管轄區域內製造或使用。」經濟部研發成果歸屬及運用辦

法第 15 條第一項：「執行單位對於研發成果之運用，除本辦法另有規定或經本部核准者外，應依

下列各款辦理：二、以供我國研究機構或企業在我國管轄區域內製造或使用為優先。」 
170 經濟部研發成果歸屬及運用辦法第 32 條第 1 項：「執行單位應定期向本部報告研發成果之運

用情形，並提供相關資料；必要時，本部得要求執行單位提出說明。」 
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    為防止執行單位、受讓人或專屬被授權人取得研發成果後，未有效運用研發

成果或以不當方式運用研發成果，因而違背科學技術基本法第 6 條規定得將研發

成果歸屬執行單位所有之立法意旨，或為增進國家重大公益，作為研發成果運用

之監督機制之一，依科學技術基本法相關子法規定，資助機關基於特定事由得行

使「介入權」，要求執行單位將研發成果授權第三人實施，或於必要時將研發成

果收歸國有171，以確保研發成果之有效運用與維護公共利益。 

    依上述各國受政府資助的研發成果歸屬之規定內容整理如下表。 

 美國 日本  台灣 
法律依據 拜杜法 

(35U.S.C.§§200-21
2)  

產業技術力強化法

第19條。  
科技基本法第6
條、政府成果研

發運用辦法等。 
政府資助類型  任何聯邦機關資助

均可適用 
限於委託關係 政府機關(構)編

列科技計畫預算

者或非科技計畫

預算，補助、委

託或出資 
適用對象 發明 智慧財產權 智慧財產權、研

發成果 
研發成果之揭露

義務  
違反揭露義務者，

聯邦政府得取得發

明之所有權 

違反揭露義務之責

任由契約約定 
未明文規定執行

單位負有揭露義

務 
政府之實施權 聯邦機關對於發明 須為公共利益特別 當資助金額占計

                                                 
171 政府研發成果歸屬及運用辦法第 9 條規定：「研發成果歸屬於執行研究發展之單位所有，而有

下列情形之一者，資助機關得要求執行研究發展之單位或研發成果受讓人將研發成果授權第三人

實施，或於必要時將研發成果收歸國有：一、執行研究發展之單位、研發成果受讓人或專屬被授

權人，於合理期間無正當理由未有效運用研發成果。二、執行研究發展之單位、研發成果受讓人

或專屬被授權人，以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施研發成果。三、為增進國家

重大利益。依前項規定取得授權之第三人，應支付合理對價予權利人。資助機關依本條介入授權

第三人實施或收歸國有，其行使之要件及程序，應於訂約時，以書面為之。」經濟部研發成果歸

屬及運用辦法第 21 條規定：研發成果歸屬執行單位者，本部應與執行單位約定如有下列各款情

形之一者，本部得自行或依申請，要求執行單位將研發成果授權他人實施，或於必要時將研發成

果收歸國有：一、研發成果之所有權人或其受讓人或專屬被授權人，於合理期間無正當理由未有

效運用研發成果，且申請人曾於該期間內以合理之商業條件，請求授權仍不能達成協議。二、研

發成果之所有權人或其受讓人或專屬被授權人，以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實

施研發成果。三、為增進國家重大利益。本部依前項規定行使前項權利前，應將通知書或申請書

送達研發成果之所有權人或其受讓人或專屬被授權人，限期三個月內答辯；逾期不答辯者，本部

得逕行處理。本部依第一項規定將研發成果授權他人實施時，被授權人應支付合理對價；研發成

果之所有權人或其受讓人或專屬被授權人仍得實施該研發成果。」 
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概括享有非專屬、

不可移轉、不可撤

銷、無償、全球性

之實施權。 

有必要時，政府方

能無償取得智慧財

產權之利用權；若

政府欲取得概括之

利用權，須由契約

約定之。 

畫總經費一半以

上時，資助機關

對於研發成果概

括享有全球、無

償、非專屬與不

可移轉之實施

權；反之，則由

契約約定之。 
政府之介入權事

由 
(1)未採取有效步

驟，達成發明之實

際應用； 
(2)未合理滿足健

康及安全需求； 
(3)未合理滿足聯

邦法規所規定之公

共使用要求； 
(4)違反美國產業

優先原則之規定 

相當期間無正當理

由未有效利用智慧

財產權 

(1)於合理期間無

正當理由未有效

運用研發成果；

(2)以妨礙環境保

護、公共安全或

公共衛生之方式

實施研發成果；

(3)為增進國家重

大利益 

第二目 行政院國家科學委員會之補助 

    行政院國家科學委員會(以下簡稱國科會)係直接隸屬於行政院之單位，其設

立目的在於加強發展科學及技術研究172。國科會實際上扮演著負責策劃、推動我

國整體科技發展之角色，對於我國基礎科學之研究發展有重要的貢獻。國科會為

鼓勵科技研究，採取多項鼓勵措施，除積極延攬及培育人才、鼓勵進行國際合作

與兩岸交流外，對於研究計畫更是重視，對於科技研究成果之推廣亦極為努力

173。國科會對研究計畫之補助，為我國大學重要的研究經費來源。 

    國科會為落實學術界先導性與實用性技術及知識應用研究，整合運用研發資

源，發揮大專校院及學術研究機構研發能量，結合民間企業需求，並鼓勵企業積

極參與學術界應用研究，培植企業研發潛力與人才，增進產品附加價值及管理服

                                                 
172 行政院國家科學委員會組織條例第 1 條 
173 謝銘洋，研究成果之智慧財產權歸屬與管理─兼述德國之相關制度，收錄於〈智慧財產權之

基礎理論(第三版)，2001 年〉，頁 133。 
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務績效174，特別訂定「行政院國家科學委員會補助產學合作研究計畫作業要點」。

以下僅就該要點中關於研發成果歸屬之規定加以說明。 

    所謂「研發成果」，係指計畫執行機構進行產學合作計畫所獲得之智慧財產

權或成果175，包括專利權等智慧財產權及其他研究成果，例如，材料。 

    該產學合作計畫所獲得之研發成果，除經國科會認定歸屬其所有者外，全部

歸屬計畫執行機構所有。但單一合作企業配合款（不含先期技術移轉授權金）超

過計畫總經費之百分五十者，該產學合作計畫所獲得之研發成果，屬於國科會出

資部分所應得者，除經國科會認定歸屬其所有者外，全部歸屬計畫執行機構所

有；屬合作企業出資部分，由計畫執行機構與合作企業依科學技術基本法、政府

科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法，及其他相關法令規定商議約定之176。 

    研發成果之所有權，由計畫執行機構與合作企業共有時，應以書面約定由計

畫執行機構辦理授權177。研發成果由計畫執行機構負管理及運用之責者，計畫執

行機構依科學技術基本法、政府研發成果歸屬及運用辦法及其他相關法令規定，

處理專利申請、技術移轉等授權事宜，合作企業不得拒絕，並應給予必要之配合

及協助178。 

    計畫執行機構於產學合作計畫結束後，應提供該產學合作計畫研發成果之執

行情形，必要時，國科會得對該產學合作計畫研發成果之執行情形進行查核179。 

第三項 產學合作下研發成果之歸屬 

    當材料或材料相關專利權係大學與民間企業進行共同研究，或接受民間企業

委託進行研究所得時，應歸屬於誰？以下先介紹美國與日本關於大學在共同研

究、受託研究下所得研發成果歸屬之規定，再就我國大專院校辦理產學合作下研

發成果歸屬之相關規定加以介紹。 

                                                 
174 行政院國家科學委員會補助產學合作研究計畫作業要點第 1 點 
175 行政院國家科學委員會補助產學合作研究計畫作業要點第 2 點第 9 款 
176 行政院國家科學委員會補助產學合作研究計畫作業要點第 19 條第 1 項 
177 行政院國家科學委員會補助產學合作研究計畫作業要點第 19 條第 3 項 
178 行政院國家科學委員會補助產學合作研究計畫作業要點第 19 條第 5 項 
179 行政院國家科學委員會補助產學合作研究計畫作業要點第 20 條第 3 項 
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第一款 美國 

     或由於美國進行產學合作成效卓著之大學多為私立大學，因此，似無法規

就大學在產學合作下研發成果之歸屬加以規範。 

第二款 日本 

    於 2004 年國立大學法人化前，日本國立大學與民間企業進行共同研究或受

託研究時，係依據文部科學省所發布之「與民間共同研究之處理180」及「受託研

究之處理181」通知加以處理，以下簡單介紹其中關於研發成果歸屬之內容。 

第一目 共同研究 

(1)定義 

    所謂「共同研究」，係指下列二者。 

a.國立學校、大學共同利用機關、大學評價、學位授予機構與國立學校財務中 心

(以下稱為「各機構」)之共同研究 

    各機構，接受民間等外部機構(以下稱為「民間機構」)之研究者及研究經費

等，該各機構之教師與該民間機構之研究者就共同課題共同進行之研究。 

b.各機構及民間機構之共同研究 

    各機構及民間機構就共同課題分擔進行之研究，各機構，接受民間機關之研

究者及研究經費等，或接受研究經費。 

(2)專利申請 

a.各機構首長及民間機構首長，於共同研究產生發明時，應迅速地相互通報，並

迅速、順利地進行歸屬之決定、申請事務等。 

b.各機構首長及民間機構首長，為能迅速地決定發明之歸屬，應於締結共同研究

契約時，預先協議、約定相互之任務分擔。而且，各機構首長或學院院長，應

                                                 
180 「民間等との共同研究の取扱いについて」，2002 年 3 月 29 日 13 文科振第一一七八号文部

科学省研究振興局長・文部科学省大臣官房会計課長通知；「受託研究の取扱いについて」，2002
年 3 月 29 日 13 文科振第一一七九号文部科学省研究振興局長・文部科学省大臣官房会計課長通

知 
181 「受託研究の取扱いについて」，2002 年 3 月 29 日 13 文科振第一一七九号文部科学省研究

振興局長・文部科学省大臣官房会計課長通知 
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交由各機構中所設置之發明委員會，審議決定該發明的歸屬，每當發明產生時

召開該委員會等，為迅速處理。 

c.各機構首長或民間機構首長，在各機構之教師或民間等共同研究員共同研究的

結果分別獨自完成發明之情況，決定提出專利申請時，應就獨自完成該發明，

預先分別取得對方之同意。 

d.各機構首長及民間機構首長，在各機構之教師或民間等共同研究員共同研究的

結果共同完成發明之情況，決定提出專利申請時，應於締結約定應有部份等之

共同申請契約後，提出共同申請。但在已自民間機構首長承繼專利申請權之情

況，應由各機構首長單獨提出申請。 

e.各機構首長，在依前款之規定締結共同申請契約之情況，應有效利用外部專家

等為柔軟、迅速的因應，於約定該教師與該民間共同研究員之應有部份後，締

結共同申請契約。而且，各機構首長或學院院長，應將該應有部份及該共同申

請契約之締結等交由發明委員會審議，每當情況發生時召開該委員會等，為迅

速的處理。 

第二目 受託研究 

(1)定義 

    所謂受託研究，係指國立學校、大學共同利用機關、大學評價、學位授予機

構、國立學校財務中心(以下稱為「各機構」)接受民間等外部機構(以下稱為「委

託人」)之委託作為公務所進行之研究，所需之經費由委託人負擔。 

(2)接受之條件 

    在受託研究的結果產生智慧財產權時，不得讓委託者無償使用或讓與委託

者。但就接受國家以外之人委託所進行之研究，依研究交流促進法第 7 條，得將

其成果之國有專利權或新型專利權的一部分，讓與該國家以外之人182。 

                                                 
182 舊研究交流促進法(2008 年 6 月 11 日法律 63 号廢止，2008 年 10 月 21 日施行)第 7 條規定：

「國家得將受國家以外之人委託進行研究的成果之國有專利權或新型專利權的一部分，依政令規

定，讓與該國家以外之人。」舊研究交流促進法施行令第 5 條則規定：「國家依本法第 7 條之規

定，在其應有部份之比例不低於 1/2 的範圍內，得讓與國有專利權或新型專利權的一部分。」 
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(3)專利申請 

a.各機構首長，於受託研究產生發明時，應迅速、順利地進行歸屬之決定、申請

事務等。而且，在委託人要求專利申請(包含外國申請)之情況，得於與委託人

協議後，決定之。 

b.各機構首長，為迅速地決定發明之歸屬，於締結受託研究契約時，應預先約定

各機關內之任務分擔。而且，各機構首長或學院院長，應交由各機關中所設置

之發明委員會，審議決定該發明之歸屬，每當發明產生時召開該委員會等，為

迅速的處理。 

c.各機構首長，就國家所承繼之專利申請權或專利權(以下稱為「專利權等」)，

應有效利用(技術移轉相關資訊提供等)，例如，依據「大學之技術研究成果移

轉民間事業促進法」所設置之技術移轉事業 (以下稱為「技術移轉事業」)等外

部機構等，謀求對民間機構等的技術移轉之促進。 

第三款 我國 

    以下就我國大專院校辦理產學合作下研發成果歸屬之相關規定內容加以介

紹。 

第一目 產學合作之法律依據 

    為推動產學合作，「專科學校法」於 2004 年 1 月 14 日修正時增訂第 34 條，

規定專科學校應加強產學合作之實施，產學合作實施辦法，由教育部定之183。「大

學法」於 2005 年 12 月 28 日修正時增訂第 38 條，規定「大學為發揮教育、訓練、

研究、服務之功能，得與政府機關、事業機關、民間團體、學術研究機構等辦理

產學合作；其實施辦法，由教育部定之。」教育部依此兩條規定之授權，於 2006 

年 12 月 28 日訂定「大專校院產學合作實施辦法」，為大學及專科學校辦理產

學合作提供法規基礎以資遵循。 

                                                 
183 專科學校法第 34 條第 1 項：「專科學校為提升大眾技能及社會文化水準，得辦理推廣教育，

並應加強產學合作之實施。」第 3 項：「推廣教育及產學合作實施辦法，由教育部定之。」 
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    大專校院產學合作實施辦法所界定的產學合作範圍極為廣泛，依該辦法第 3

條規定，除了各類研究發展及其應用事項，還包括各類教育、培訓、研習、研討、

實習或訓練等相關合作事項，以及其他有關學校智慧財產權益之運用事項184。    

該辦法第 4 條則規定，學校辦理產學合作，有關智慧財產或成果之歸屬之規定，

應提經校務會議通過185。 

第二目 產學合作下研發成果之歸屬 

    關於產學合作雙方之權利義務，大專校院產學合作實施辦法第 5 條規定，產

學合作應簽訂書面契約，訂明七款重要權益事項186。其中第 1 項第 4 款規定，產

學合作之智慧財產或成果歸屬學校，但學校得約定將全部或一部歸屬於合作機構

或授權其使用。在條文說明中表示「智慧財產權之讓與可能造成教師教學及後續

研究之阻礙，甚至斷送學校在某項特殊領域之持續研究，爰第一項第四款規定產

學合作之智慧財產或成果歸屬學校。但學校仍得依前條規定將成果或智慧財產讓

與合作機構或授權其使用，而合作機構應以一定對價取得該讓與或授權。」  

    問題在於，本款規定要求合作機構不論在何種情況下，均應給付一定對價後

方能取得研發成果之所有權，過於僵化而不切實際。例如，私人企業出資委託大

專院校進行之專題研究，依本辦法第 3 條第 1 款屬於產學合作類型之一。此時業

者所負擔之研究經費，是否屬於取得該專題研究成果之對價？若為否定，亦即研

發成果原則上歸屬於學校，出資業者唯有對於該研發成果額外給付「一定對價」

                                                 
184 大專校院產學合作實施辦法第 3 條：「本辦法所稱產學合作，指學校為促進各類產業發展，與

政府機關、事業機關、民間團體、學術研究機構等（以下簡稱合作機構）合作辦理下列事項之一

者：一、各類研究發展及其應用事項：包括專題研究、物質交換、檢測檢驗、技術服務、諮詢顧

問、專利申請、技術移轉、創新育成等。二、各類教育、培訓、研習、研討、實習或訓練等相關

合作事項。三、其他有關學校智慧財產權益之運用事項。」 
185 大專校院產學合作實施辦法第 4 條：「學校辦理產學合作，有關智慧財產或成果之歸屬、管理

及運用、利益迴避、權益保障、風險控管及其他應注意事項之規定，應提經校務會議通過。」 
186 大專校院產學合作實施辦法第 5 條：「產學合作應簽訂書面契約，訂明下列事項：一、產學合

作之標的及交付項目。二、契約當事人應提供之必要經費及資源。三、合作機構要求學校擔保其

所授權之技術或其他事項未對他人構成侵權者，應訂明如有侵權事項發生時，學校應負擔之賠償

範圍。四、產學合作之智慧財產或成果歸屬學校。但學校得約定將全部或一部歸屬於合作機構或

授權其使用。五、合作機構須使用學校或其所屬單位之名稱、標章者，應訂明其授權方式、使用

方法及範圍。六、學校辦理產學合作所購置之圖書、期刊、儀器、設備及賸餘經費等財產管理運

用。七、相關人員利益衝突迴避及保密。合作機構得依契約以現金、證券交易法第六條規定之有

價證券或智慧財產權益，作為前項第二款之必要經費。」 
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之後方能取得其所有權，則此種要求完全違背私人企業出資委託大專院校進行研

究，希望藉此取得特定先進技術之原始目的。若採此種處理方式，勢必有害私人

企業出資委託大專院校進行研究之誘因，而違反產學合作促進技術創新與移轉之

基本目的187。 

    若本款規定之真意並非如此，而係認為私人企業所提供之研究經費，亦屬於

此處所謂「一定對價」，則由於私人企業出資研發實際上所欲換取之標的範圍，

同時包含專題研究活動之進行與所產生之研發成果二者，因此僅強調對於研發成

果之讓與或授權必須給付一定對價，容易產生就此部分必須給付額外對價之誤會

188。  

第三目 受政府資助的產學合作下研發成果之歸屬 

    產學合作所需之研究經費，除了產業界出資負擔所有研究經費之情況外，政

府亦有同時出資負擔研究經費之可能。政府出資按其經費來源可分為兩大部分，

一為政府機關補助、委託或出資執行之研究計畫，一為參與產學合作之公立大學

及專科學校所擁有或另外取得之自有經費189。對此，大專校院產學合作實施辦法

第 9 條第 1 項規定，「產學合作方式涉及政府出資、委託辦理或補助者，應符合

該機關相關規定。」 

    就產學合作下研發成果之歸屬而言，在政府對於該合作亦有出資之情況，不

論該政府經費係來自於實際參與合作之公立大專院校，或是由其他政府機關所提

供，均可認該當於科學技術基本法第 6 條第 1 項規定之「政府補助、委辦或出資

之科學技術研究發展」，因此該合作所獲得之智慧財產權與研究成果，得將全部

或一部歸屬於該公立大專院校所有或授權使用，不受國有財產法之限制。該公立

大專院校並得依前揭大專校院產學合作實施辦法第 5 條第 1 項第 4 款之規定，約

                                                 
187 王立達，我國學術機構技術移轉法治現況、問題與檢討，全國律師第 13 卷第 1 期，頁 53，

2009 年 1 月。 
188 王立達，前揭註 187，頁 53-54。 
189 王立達，前揭註 187，頁 54。 
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定將全部或一部歸屬於合作機構或授權其使用190。 

    除此之外，「經濟部研發成果歸屬及運用辦法」對於產學合作下研發成果之

歸屬，則規定由雙方以契約約定其歸屬191。 

第四項 我國國立大學研發成果管理辦法 

    台灣大學192、清華大學193、交通大學194、陽明大學195與成功大學196為我國知

名的國立大學，均訂有「研發成果管理辦法197」，以下將簡單介紹此五所國立大

學的研發成果管理辦法中關於研發成果歸屬之規定，並與我國專利法上受雇人發

明之相關規定加以比較，以了解在我國國立大學中研發成果歸屬之實際情況。 

第一款 國立大學研發成果管理辦法中研發成果歸屬之相關規定簡介 

    前揭五所國立大學的研發成果管理辦法中均設有研究者之研發成果在特定

情況下歸屬於大學之規定。以下就其要件分別加以介紹。 

    台灣大學、陽明大學、成功大學研發成果管理辦法之適用對象均限於「本校

教職員」；清華大學研發成果管理辦法另包含「學生」及「聘請從事研究開發者」；

交通大學研發成果管理辦法中僅包含「教授」、「學生」與「助理」，但施行細則

中卻涵蓋：(1)本校校長、教師、助教、職員、研究人員、專業技術人員、稀少

性科技人員、軍訓教官、駐衛警察、技工、工友；(2)約聘教師、約聘研究教師、

約聘助教、碩博士級研究人員；(3)約用人員、約用助理員；(4)學生(含在職專班、

推廣教育班學生)；(5)其他有使用本校資源者。 

    台灣大學研發成果管理辦法之規範標的僅限於「專利權」；清華大學研發成

果管理辦法除了「專利申請權」、「專利權」外，另包含「著作權」；陽明大學、

                                                 
190 王立達，前揭註 187，頁 54。 
191 經濟部研發成果歸屬及運用辦法第 9 條：「執行單位與其他產業、學術或研究機構合作(以下

簡稱產學研合作)執行科技計畫，其所產生之研發成果除依第七條規定應歸屬國家所有者外，應

參酌雙方提供經費及專業能力之貢獻，以契約約定其歸屬。」 
192 國立臺灣大學研究發展成果及技術移轉管理要點第 2 條 
193 國立清華大學研發成果管理服務辦法第 2 條 
194 國立交通大學研發成果與技術移轉管理辦法第 2 條、國立交通大學研發成果與技術移轉管理

施行細則第 2 條、第 3 條、第 5 條。 
195 國立陽明大學研發成果及技術移轉辦法第 2 條、第 3 條 
196 國立成功大學研究發展成果管理辦法第 2 條、第 3 條 
197 由於各校所使用之名稱均不相同，以下統稱為「研發成果管理辦法」。 
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成功大學與交通大學研發成果管理辦法則以「研發成果」為規範標的，依其規定

內容，似可解釋為涵蓋材料。 

    關於研發成果何時歸屬於大學，台灣大學研發成果管理辦法規定「在本校任

職期間或利用本校資源」完成者；其他四所大學研發成果管理辦法均規定於「職

務上」完成者，成功大學研發成果管理辦法將「職務上」定義為「由本校編列預

算，補助、委辦、出資或使用本校實驗設備」，交通大學研發成果管理辦法施行

細則定義為：(1)以本校校務基金進行研究發展所獲得之成果。(2)由政府機關補

助、委辦或出資予本校進行研發所獲得之成果。(3)本校受外界委託進行研發所

獲得之成果，且依合約約定，該成果歸本校享有者。(4)創作人用學校資源所完

成之職務上創作。 

    關於研發成果何時歸屬研究者，台灣大學研發成果管理辦法未加以規定；清

華大學及成功大學研發成果管理辦法規定於「非職務上」完成者；陽明大學研發

成果管理辦法規定於「非職務上」且「未使用本校之資源或已有之研發成果」者；

交通大學研發成果管理辦法施行細則規定於「非職務上」且「未利用學校資源或

既有研發成果」。 

    若研究者於非職務上完成之研發成果，係利用大學之資源或經驗者，台灣大

學研發成果管理辦法未加以規定；清華大學研發成果管理辦法規定其「得於支付

適當報酬後於清華大學實施」；陽明大學及成功大學研發成果管理辦法則分別規

定欲利用大學之資源或經驗者，「應先取得所屬單位之同意，並與本校訂立契約，

約定研發成果所有權之歸屬及權益收入之分配」、「應報請所屬單位同意，並與本

校訂定契約，約定研發成果之回饋比例。」 

    清華大學、交通大學、成功大學研發成果管理辦法對於非職務上之研發成

果，均對研究者課予通知義務，其規定內容大致上與專利法第 8 條第 2 項及第 3

項規定相符，惟交通大學研發成果管理辦法施行細則另規定「創作人若未為前述

通知，其於任職本校期間之任何創作或成果，視為職務上所產生之研發成果。」 

    依我國各國立大學研發成果管理辦法中關於研發成果歸屬之規定內容整理
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如下表。 

 台灣大學 清華大學 交通大學 陽明大學 成功大學 
適 用 對

象 
本校同仁 本校教職

員生、聘

請從事研

究開發者

教授、學生及

助理

(1.本校校

長、教師、助

教、職員、研

究人員、專業

技術人員、稀

少性科技人

員、軍訓教

官、駐衛警

察、技工、工

友。2.約聘教

師、約聘研究

教師、約聘助

教、碩博士級

研究人員。3.
約用人員、約

用助理員。4.
學生(含在職

專班、推廣教

育班學生)。5.
其他有使用

本校資源者)

本校人員 本 校 支 薪 人

員 

規 範 標

地 
 

發明之智

慧財產權 
專利申請

權、專利

權、著作

權 

智慧財產權

與其他研發

成果

(專利、著作

權、積體電路

佈局、營業秘

密、電腦軟

體、專門技術

（know-how）

及其他技術

資料等智慧

財產權。)

研發成果：因

研 究 發 展 所

產 生 之 知

識、技術、著

作、在校內製

成之產品，及

因 而 取 得 之

國內、外專利

權、著作權及

其 他 智 慧 財

產 權 以 及 所

有 衍 生 之 權

利，包括電腦

研發成果：因

研究發展所

產生具有可

專利性之技

術思想、積體

電路布局、產

品、著作權及

其衍生之權

利、營業秘

密、及其他技

術資料。
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硬體設計、電

腦軟體、商業

機密、專業知

識 及 其 他 技

術資料。 
行

為

態

樣 

在本校任

職期間、

利用本校

資源 

職務上 以 本 校 校 務

基 金 或 政 府

所 有 之 經 費

或基金，進行

科 學 技 術 研

究發展 
( 職 務 上 ： 1.
以 本 校 校 務

基 金 進 行 研

究 發 展 所 獲

得之成果。2.
由 政 府 機 關

補助、委辦或

出 資 予 本 校

進 行 研 發 所

獲 得 之 成

果。3.本校受

外 界 委 託 進

行 研 發 所 獲

得之成果，且

依 合 約 約

定，該成果歸

本 校 享 有

者。4.創作人

用 學 校 資 源

所 完 成 之 職

務上創作。) 

職務上 職務上：由本

校 編 列 預

算，補助、委

辦、出資或使

用 本 校 實 驗

設備 

歸

屬 
於

大

學 

 得以契約

另為約定 
得以契約

另 為 約

定、清華

大學應支

付受雇人

適當之報

  得 以 契 約 另

為約定 
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酬 

行

為

態

樣 

 非職務上 非職務上 (未

利 用 學 校 資

源 或 既 有 研

發成果) 

非職務上，未

使 用 本 校 之

資 源 或 已 有

之研發成果 

非職務上 歸

屬 
於

研

究

者 利

用

大

學

之

資

源

或

經

驗 

 清華大學

得於支付

適當報酬

後於清華

大學實施

其發明、

新型、新

式樣，或

重製、公

開發表其

著作 

創 作 人 若 未

為 前 述 通

知，其於任職

本 校 期 間 之

任 何 創 作 或

成果，視為職

務 上 所 產 生

之研發成果。

擬 使 用 本 校

之 設 備 或 已

有 之 研 發 成

果 為 非 職 務

上 之 研 究

者，除第一項

之規定外，應

先 取 得 所 屬

單 位 之 同

意，並與本校

訂立契約，約

定 研 發 成 果

所 有 權 之 歸

屬 及 權 益 收

入之分配 

擬 使 用 本 校

之 實 驗 設 備

者，應報請所

屬 單 位 同

意，並與本校

訂定契約，約

定 研 發 成 果

之回饋比例。

第二款 國立大學研發成果管理辦法中研發成果歸屬之相關規定檢討 

第一目 法律依據 

日本特許法規定從業者職務發明之專利申請權、專利權原始歸屬從業者，但

使用者得依契約、勤務規則或其他約定預先約定承繼從業者職務發明之專利申請

權、專利權。日本大部分國立大學之發明規則規定大學教師的職務發明之專利申

請權原則上歸屬於大學，該等發明規則即該當於特許法第 35 條第 2 項所謂「契

約、勤務規則或其他約定」，因此，日本國立大學之發明規則的法律依據為特許

法第 35 條第 2 項。 

我國專利法第 7 條第 1 項規定受雇人職務上發明之專利申請權及專利權屬於

雇用人，若國立大學教師屬於專利法上的「受雇人」，且其發明得該當於「職務
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上發明」，則其職務上發明之專利申請權及專利權依專利法第 7 條第 1 項規定於

發明完成時歸屬於國立大學，與我國各國立大學研發成果管理辦法規定大學教師

職務上發明之專利申請權歸及專利權歸屬於大學相符。換言之，縱使各國立大學

研發成果管理辦法不規定大學教師職務上發明之專利申請權及專利權歸屬於大

學，依專利法第 7 條第 1 項規定亦當然如此。 

我國國立大學為行政機關198，其所訂定之研發成果管理辦法性質上為行政規

則199。依各國立大學研發成果管理辦法第 1 條規定，其法律依據似乎均為科學技

術基本法第 6 條。科學技術基本法第 6 條規定受政府資助的研發成果得歸屬於執

行單位所有，就研發成果之歸屬與運用並授權行政院及各主管機關訂定相關法規

命令施行之。由於我國國立大學之研究經費大多由政府機關所資助，因此各國立

大學研發成果管理辦法規定以科學技術基本法第 6 條為法律依據似乎言之成

理。然而，大學教師之研究經費並非均來自於政府機關資助，而且各國立大學研

發成果管理辦法係規範在國立大學與研究者之間研發成果之歸屬，與科學技術基

本法第 6 條係規範資助機關與受資助的執行單位之間研發成果之歸屬並不相

同，毋寧較接近專利法上僱傭關係下之發明所規範之關係，因此各國立大學研發

成果管理辦法是否適合以科學技術基本法第 6 條作為法律依據仍待商榷。 

第二目 適用對象 

    美國史丹佛大學之專利政策條款適用於教職員(包含受僱之學生)、所有研究

生及博士後研究員、參與或意圖參與史丹佛大學研究計畫之非受僱人(包含訪問

學者、產業界人員、研究員等)，但適用之前提為要求其簽署史丹佛大學專利權

及著作權契約。 

    日本各國立大學之發明規則原則上適 用 於 大 學 之 教 職 員 或 與 大 學 具 有

僱 傭 關 係 之 人 ， 與 大 學 無 僱 傭 關 係 之 人 (例 如 ， 客 座 教 授 、 外 國 研 究

                                                 
198 釋字第 382 號解釋理由書。 
199 行政程序法第 159 條第 1 項：「本法所稱行政規則，係指上級機關對下級機關，或長官對屬

官，依其權限或職權為規範機關內部秩序及運作，所為非直接對外發生法規範效力之一般、抽象

之規定。」 
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者 、 大 學 或 研 究 所 的 學 生 )須 就 其 在 該 國 立 大 學 所 完 成 之 發 明 ， 同 意

適 用 該 國 立 大 學 之 發 明 規 則 加 以 處 理 者 ， 始 受 其 拘 束 。  

    雖然我國多數國立大學研發成果管理辦法之適用對象限於「本校教職員」及

與大學具有僱傭關係之研究人員，但亦有包含學生、軍訓教官、駐衛警察、技工、

工友等與大學並無僱傭關係或顯然並非從事研究工作之人。由於與大學無僱傭關

係之學生當然無法適用專利法上僱傭關係下之發明的規定，且雖與大學有僱傭關

係但顯然並非從事研究工作之人的發明是否得該當於其「職務上發明」亦有疑

問，又我國國立大學通常並未如美日大學一般事先要求簽署契約或同意適用該大

學之發明規則，因此，我國部份國立大學研發成果管理辦法之適用對象過廣，似

有無法律依據即限制、剝奪人民權利之虞。 

第三目 研發成果歸屬於大學之行為態樣 

    由前揭簡介可知，清華大學研發成果管理辦法第 2 條規定與專利法第 7 條、

第 8 條關於僱傭關係下之發明的規定完全相符，其他四所大學之研發成果管理辦

法規定則與專利法上僱傭關係下之發明的規定內容略有出入。 

    專利法第 7 條第 1 項規定受雇人職務上發明之專利申請權及專利權屬於雇用

人，所謂「職務上發明」依同條第 2 項係指「於雇傭關係中之工作所完成之發明」。

台灣大學研發成果管理辦法第 2 條規定本校教職員「在本校任職期間或利用本校

資源」所完成之發明，其專利權為本校所有，亦即，只要發明係教職員在該校任

職期間或利用該校資源所完成，不論是否係於雇傭關係中之工作所完成者，均歸

屬於該校，該條規定顯然已超出專利法第 7 條第 2 項對於職務上發明之定義，使

教職員所應享有之部分「非職務上發明」的專利權亦歸屬於該校，形同剝奪教職

員之專利權，而與專利法第 8 條規定相牴觸。 

    成功大學研究發展成果管理辦法第 3 條第 1 項將「職務上」定義為「由本校

編列預算，補助、委辦、出資或使用本校實驗設備」，交通大學則定義為：(1)

以本校校務基金進行研究發展所獲得之成果。(2)由政府機關補助、委辦或出資

予本校進行研發所獲得之成果。(3)本校受外界委託進行研發所獲得之成果，且
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依合約約定，該成果歸本校享有者。(4)創作人用學校資源所完成之職務上創作。」

亦有部分逾越專利法第 7 條第 2 項所謂「職務上發明」定義之虞。 

第四目 對欲利用大學之資源或經驗者要求約定研發成果所有權之歸屬 

    專利法第 8 條第 1 項規定受雇人非職務上發明之專利申請權及專利權屬於受

雇人。但其發明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。成功大學研發成果管理辦法第 3 條第 3 項規定，對教職員欲利

用該校之資源或經驗進行非職務上之研究者，要求「應報請所屬單位同意，並與

本校訂定契約，約定研發成果之回饋比例。」陽明大學研發成果及技術移轉辦法

第 3 條第 3 項規定則更進一步要求「約定研發成果所有權之歸屬」。 

    若陽明大學之教職員欲利用該校之資源或經驗進行非職務上之研究，而依該

校研發成果管理辦法第3條第3項規定與陽明大學訂定契約，約定非職務上發明之

專利申請權及專利權歸屬於陽明大學所有，該契約之約定應違反專利法第8條第1

項規定。由於專利法第8條第1項係為保護受雇人權益所設之強制規定，當事人不

得以特約排除，因此，縱使陽明大學之教職員與陽明大學為前揭契約約定，亦將

因違反專利法第8條第1項規定而無效。 

第五目 若未履行通知義務非職務上研發成果即歸屬於大學 

    交通大學研發成果管理辦法施行細則第 5 條第 2 項就非職務上之研發成果對

研究者所課予之通知義務，雖然大致上符合專利法第 8 條第 2 項及第 3 項規定，

惟研究者若未履行通知義務，第 5 條第 4 款規定「其於任職本校期間之任何創作

或成果，視為職務上所產生之研發成果。」從而依同條第 1 項規定歸屬於交通大

學。研究者完成非職務上之發明時，原本依專利法第 8 條第 1 項規定享有專利申

請權及專利權，卻可能僅因未依該校研發成果管理辦法規定進行通知，其專利申

請權及專利權即遭該校剝奪。因此，交通大學研發成果管理辦法施行細則第 5

條第 2 項第 4 款就研究者若違反通知義務所規定之法律效果，不當剝奪研究者依
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法所享有之專利申請權、專利權，亦違反專利法第 9 條200規定之意旨。 

第四節 小結 

    研發成果包含有體物及無體物，其中有體物的材料，係指在研發成果中強烈

具有研究工具特性，或具有中間的研究成果特性之物。材料係屬研究工具，而研

究工具多為泛用性高、替代性低之上游技術，或者，具有並非最終產品而是研究

手段之性質，可使下游研究發展之進行更為迅速、有效率，而與下游研究發展具

有緊密關聯。 

    關於研發成果之歸屬，材料於研究者創造時即歸屬於研究者，即使係研究者

在僱傭關係下所創造者，亦原始歸屬於研究者，嗣後再依約定歸屬於僱用人。 

    發明人於完成發明時，取得該發明之專利申請權。關於從業者發明之歸屬，

依日本特許法第 35 條規定，從業者所完成的發明之專利申請權原始歸屬於從業

者，即使該發明係從業者之職務發明亦然。所謂「職務發明」，係指從業者所完

成之發明中，屬於使用者的業務範圍，並屬於從業者現在或過去的職務者。使用

者對於職務發明當然取得無償的通常實施權。對於職務發明，並得預先約定將專

利申請權或專利權移轉或設定專用實施權予使用者，但在移轉或設定時，從業者

具有取得相當對價之權利。 

    若發明係於一定關係下所完成者，依專利法第 7 條及第 8 條規定受雇人於職

務上所完成之發明，其專利申請權及專利權屬於雇用人，但雇用人應支付受雇人

適當之報酬。所謂職務上之發明，係指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發

明。而受雇人於非職務上所完成之發明，其專利申請權及專利權屬於受雇人，但

其發明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。至於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，但出資人得實施其發明。 

    關於大學教師研發成果之歸屬，為促進研發成果有效利用，不論是材料或發

                                                 
200 專利法第 9 條：「前條雇用人與受雇人間所訂契約，使受雇人不得享受其發明、新型或新式樣

之權益者，無效。」 
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明，使研發成果歸屬於大學為國際趨勢，或可作為我國相關法規制度解釋適用之

參考。關於受政府資助的研發成果之歸屬，為促進研發成果有效利用，而在一定

規範下將受政府資助的研發成果下放受資助者，以進行商品化開發、提升產業競

爭力與促進國家經濟發展亦為國際趨勢，同時為我國科學技術基本法第 6 條及相

關子法之立法意旨。至於產學合作下研發成果之歸屬，依我國大專校院產學合作

實施辦法第 1 項第 4 款規定，產學合作之智慧財產或成果歸屬學校，但學校得約

定將全部或一部歸屬於合作機構或授權其使用；若產學合作亦受政府資助，依同

辦法第 9 條第 1 項規定，產學合作方式涉及政府出資、委託辦理或補助者，應符

合該機關相關規定，因此，該產學合作下研發成果之歸屬亦應適用科學技術基本

法第 6 條及相關子法規定。又我國多所國立大學訂有研發成果管理辦法，其中關

於研發成果歸屬之部分規定，若與我國專利法上受雇人發明之相關規定加以比

較，或有值得商榷之處，值得進行更深入的探討。 
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第三章 材料移轉契約 

    在研究發展過程中，雖然有時會購買作為產品在市場上販賣之物，但由於其

特性或最新性，經常必須使用特定研究者所創造之物。因此，大學、研究機構或

企業，經常藉由自其他機構有償或無償取得研究成果以進行研究。如此，藉由移

轉大學最新的研究成果所具體化之材料(material)，而促進其他機關之研究發展。

而且，基於此促進研究發展之目的，事實上經常請求將最新的研究成果在早期階

段迅速移轉。 

    此外，由於不論在哪個機關之研究中均必須使用材料，因此形成大學、研究

機構、企業藉由將彼此所有之材料相互移轉，以進行研究發展之關係。不同於關

於產品之製造業者與消費者的劃一關係，材料之提供方與接受方並不固定201。 

第一節 材料移轉契約簡介 

第一項 材料移轉契約之定義 

所謂「材料移轉契約」(material transfer agreement, MTA)，係指兩個機構之

間進行材料移轉時所締結之契約202，用以約定材料移轉之條件203，其為近年來在

美國大學間或大學與私人企業間為了取得材料進行生物醫學研究所經常使用之

契約。在日本近年來關於大學中材料移轉之議題亦逐漸受到重視204。材料為提供

方之研究成果，材料移轉為接受方之研究者進行研發所不可或缺，因此，材料移

轉契約為必要的研究成果分享機制205。 

由於材料移轉契約中含有同意接受方使用材料之授權，因此屬於廣義的技術

授權契約之一種。材料移轉契約所移轉之標的係作為研究工具(research tool)之材

料，其是否取得專利保護在所不論。生物材料，例如，試劑、細胞株、質體與載

                                                 
201 村田真稚惠，前揭註 6，頁 698。 
202 A Quick Guide to Material Transfer Agreements at UC Berkeley, available at 
http://www.spo.berkeley.edu/guide/mtaquick.html (last visited February 17, 2009) 
203 Council on Governmental Relations, Materials Transfer in Academia, 4 (2003), available at 
http://www.cogr.edu/docs/MTA_Final.pdf (last visited January 28, 2009). 
204 2005 年國立大學法人東京醫科齒科大學、國立大學法人九州大學、國立大學法人奈良先端科

學技術大學院大學等三所大學以「大学におけるマテリアルトランスファーの現状と問題点」為

題目進行調查研究，2006 年國立大學法人九州大學智慧財產本部進行調查研究。 
205 平井昭光，前揭註 4，頁 858。 
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體為最常被移轉之材料，但材料移轉契約亦可用於其他種類之材料，例如，化合

物以及某些軟體206。 

    材料移轉契約可用於為保存目的(例如，存放在基因資料庫)、研究或商業目

的之材料移轉。其可能有許多形式，從隨同材料移轉之信函，到在研究機構接受

或提供材料之前經雙方詳細與正式協商所締結之契約207。 

    基於材料本身及材料移轉所具有之各種特性，相較於產品販賣，在材料移轉

之情況，非常需要透過契約促進當事人間的共識與加以控制。因此，在材料移轉

契約中，一般會約定材料之定義及歸屬，複製物、衍生物、修改物之定義及歸屬，

使用目的、方法之範圍及限制，發表限制，使用材料所完成的發明之歸屬208，回

饋授權，延展性權利金，無擔保、免責，返還等各種事項。材料移轉契約亦可能

要求接受方謹慎處理材料、保持對於材料散布之控制、在發表中承認提供方以及

遵守關於重組基因、在研究中的人體保護與動物使用相關規定209。 

由於材料移轉契約為具有法律拘束力之契約，因此可能影響接受方之研究者

目前與未來之研究210。若未被遵守其中的條款將違反契約，使另一方得對違約方

提起訴訟，例如，請求損害賠償。材料移轉契約亦可能禁止第三人對於所移轉之

材料為某些形式之侵害，因此，藉由竊取或欺騙而取得材料之第三人亦可能必須

負損害賠償責任211。 

不同於專利權與著作權等智慧財產權，材料移轉契約並非依據規定特定權利

義務之成文法規，而是反映契約自由，因此，雙方得自由約定契約之條件，以滿

足其特定需求。亦即，材料移轉契約所提供之保護得超出專利法所提供之專利保

                                                 
206 A Quick Guide to Material Transfer Agreements at UC Berkeley, available at 
http://www.spo.berkeley.edu/guide/mtaquick.html (last visited February 17, 2009). 
207 Victor Rodriguez, Material Transfer Agreements: Open Science vs. Proprietary Claims, 23:4 Nature 
Biotechnology 489, at 489 (2005). 
208 Council on Governmental Relations, Materials Transfer in Academia, at 4-5 (2003). 
209 Department of Health and Human Services, Uniform Biological Material Transfer Agreement: 
Discussion of Public Comments Received; Publication of the Format of the Agreement, 60 F.R. 12771, 
at 12771 (1995). 
210 Council on Governmental Relations, Materials Transfer in Academia, at 5 (2003). 
211 Victor Rodriguez, supra note 207, at 489. 
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護212。 

表面上，材料移轉契約似乎與鼓勵促進資料及材料自由交換之研究環境相互

矛盾，然而，保護材料移轉之雙方事實上能增加研究的數量，因為其促使雙方一

開始即處理其中可能發生的問題，因而可避免，例如，所有權或責任之昂貴訴訟

213。 

第二項 材料移轉契約之源起 

    自由取得研究成果不僅包括取得發表所提供之資訊，亦包括取得為重覆最初

研究成果或進一步研究所必要之研究材料214。且研究發表的重要標準之一為其他

研究者能自由地實驗重複，以驗證所發表之研究成果，之所以能重複研究成果時

常倚靠取得研究材料或資訊215。因此，提供方與接受方之間的移轉能促進研究成

果之驗證，或提供獨特材料以進行新的系列之研究216。 

    生物醫學研究的傳統為自由研究(open science)，在此傳統下，長期以來的規

範(norms)要求相對無阻礙地取得先前研究者所研發之基礎知識217。儘管競爭壓

力永遠使研究者有拒絕提供新的研究材料予競爭對手之誘因，研究者傳統上自由

分享研究材料，一般不締結正式契約且不會仔細考量商業權利或可能的財務利益

218。在學術界被廣泛承認之原則為，研究材料盡可能廣泛流通對於保持研究進程

具有重要性。多年來，甚至至今，許多材料移轉僅以包裝收據(packing receipts)、

附信(cover letters)或提單(bills of lading)加以證明219。然而，此自由研究的傳統在

過去 30 年間受到嚴重破壞，其原因如下。 

                                                 
212 Victor Rodriguez, supra note 207, at 491. 
213 Melissa Schwaller, Uniform Biological Material Transfer Agreements: An Argument for Uniform 
Use, 4 Hous. Bus. & Tax L. J. 190, at 196 (2004). 
214 Department of Health and Human Services, Uniform Biological Material Transfer Agreement: 
Discussion of Public Comments Received; Publication of the Format of the Agreement, 60 F.R. 12771, 
at 12771 (1995). 
215 Wendy D. Streitz, Alan B, Bennett, Material Transfer Agreements: A University Perspective, 133 
Plant Physiology 10, at 10 (2003). 
216 Council on Governmental Relations, Materials Transfer in Academia, at 4 (2003). 
217 Arti K. Rai & Rebecca S. Eisenberg, supra note 115, at 289. 
218 National Institute of Health Working Group on Research Tools, Report Presented to the Advisory 
Committee to the Director (1998). 
219 Bruce Goldstein, Overview of Technology Transfer, at 20, available at 
http://ttc.nci.nih.gov/pdfs/brochures/overview_of_tech_dev.pdf (last visited January 29, 2009). 
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(1)研究之經濟結構改變 

    1980 年起分子生物學的驚人進步使研究方法變得更精密，開始嚴重倚靠取

得其他研究者所創造的生物資源或生物資訊資源。美國聯邦機關(國家科學基金

會(NSF)及國家衛生院(NIH))與私人公司對於基因體資源(主要作為基因功能與

基因管理的後續發明之工具)及生物製藥研發之投資，更進一步促進此趨勢220。 

    此改變的一個重要原因為基礎研究與商業開發之間的差距逐漸縮小，特別是

在生物醫學領域，曾經大部分取決於意外發現或嘗試錯誤，藥品開發現在嚴重倚

靠生物醫學之基礎知識。曾經幾乎僅能供基礎研究目的使用之材料，越來越被認

為具有直接商業價值，因而出現新的公司類型221，集資開發與行銷位於傳統學術

研究與終端藥品開發之間的專屬研究(proprietary research)222。研究者與投資者開

始了解分子生物學進步對於改善人類健康產品之開發所可能造成的影響，越來越

多的生物醫學研究者選擇與了解並重視基礎研究之公司合作，或離開學術界而以

發起人或受僱人之身分加入這些公司，很多新興的生物科技公司與學術界具有緊

密連結223。這些公司注重利用新的研究材料發現新的具有商業價值之性徵、基因

或化合物，在未確保其商業利益能受保護之情況下，自然不願分享其「皇冠上的

珠寶」224。 

(2)案例法 

    生物醫學研究之申請專利活動向上游移動很少受到美國法院的阻礙，聯邦最

高法院於 1980 年認為基因改造微生物可受專利保護，將專利法解釋為允許就「太

陽底下由人類所創造之任何東西」申請專利225。隨後，美國國會創設審理專利事

務上訴之特別法院─聯邦巡迴上訴法院(Court of Appeals for the Federal Circuit)，

                                                 
220 Wendy D. Streitz, Alan B, Bennett, supra note 215, at 10. 
221 Wendy D. Streitz, Alan B, Bennett, supra note 215, at 10. 
222 Arti K. Rai & Rebecca S. Eisenberg, supra note 115, at 289-290. 
223 National Institute of Health Working Group on Research Tools, Report Presented to the Advisory 
Committee to the Director (1998). 
224 Wendy D. Streitz, Alan B, Bennett, supra note 215, at 10. 
225 Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980). 
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其進一步擴大聯邦最高法院對於可專利性之擴張態度226，放寬專利保護之嚴格標

準，例如實用性(utility227)及非顯著性(nonobviousness228)。聯邦巡迴上訴法院對

於申請專利一般支持的態度，促進富有想像力的申請策略與史無前例的程度之申

請專利活動229。 

(3)美國政府之專利政策改變 

    然而，或許更重要的原因在於美國政府之專利政策改變。1980年拜杜法通

過，其允許大學保有與管理在受聯邦資助的研究中所完成之發明，只要其提出專

利申請與努力促進發明之發展及商品化，導致大學現在積極利用專利制度將研發

成果移轉予私人公司，並時常接受私人公司資助進行研究230，而使大學成為生物

製藥申請專利領域之重要角色。即使不申請專利，大學亦時常藉由限制在後續研

究中可能產生商業價值的研究材料之散布，以維持其收益期待231。 

(4)避免發生訴訟 

    此外，其他人了解到其可能面臨產品責任訴訟、被控竊取材料或被控侵害營

業秘密及專利權232。 

    這些發展雖然促進產業界與學術界之研究者交換材料及資訊，但同時促進產

業界與學術界之機構及研究者注意研究材料所可能具有之商業價值233。因為這些

理由，傳統上不關心大學使用其財產之私人公司，現在相當關心其專屬材料如何

產生有價值的發明，或甚至增加其競爭對手之商業利益；大學與非營利機構亦變

得更加注意與保護研究材料234。大學之所以變得關心其所有的材料會產生什麼之

理由有很多，例如，欲利用材料之商業價值、欲在材料對他人造成侵害時保護大

                                                 
226 See, e.g., State Street Bank & Trust v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. 
Cir.1998). 
227 Compare Brenner v. Manson, 383 U.S. 519 (1966) with In re Brana, 51 F.3d 1560 (Fed. Cir. 1995) 
228 Compare Graham v. John Deere, 383 U.S. 1 (1966), with In re Deuel, 51 F.3d 1552 (Fed. Cir. 
1995). 
229 Arti K. Rai & Rebecca S. Eisenberg, supra note 115, at 290. 
230 Wendy D. Streitz, Alan B, Bennett, supra note 215, at 10. 
231 Arti K. Rai & Rebecca S. Eisenberg, supra note 115, at 290-291. 
232 Bruce Goldstein, Overview of Technology Transfer, at 20. 
233 National Institute of Health Working Group on Research Tools, Report Presented to the Advisory 
Committee to the Director (1998). 
234 Wendy D. Streitz, Alan B, Bennett, supra note 215, at 10. 
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學免於訴訟等235。學術研究者間自由交換普通與非專屬的材料經常發生而無風險

或疑慮，但當材料具有獨特性或專屬權之性質，提供者可能希望持續控制材料如

何被使用與限制其後續散布，尤其是當提供機構為商業、營利公司236。曾將學術

研究者視為上市前研究(pre-market science)的非營利捐助者之私人公司，如今反

而將學術研究者視為潛在商業競爭者，此轉變的一個重要結果為對於研究材料移

轉之限制增加，即使為並未取得專利之研究材料237，導致研究者之間，特別是產

業界研究者與大學研究者間的研究材料自由移轉緩慢但穩定地消失238。 

    在大學對私人公司提供研究材料時，一般要求現金支付或根據未來產品銷售

之延展性權利金作為報償；儘管在私人公司對學術研究者提供研究材料時較少要

求現金支付，私人公司一般要求研究者及大學簽署材料移轉契約(MTA)239。結果

越來越常利用專利制度對於研究材料取得專屬權，且越來越常利用授權契約及材

料移轉契約約定取得研究材料之條件240。材料移轉契約，過去一直為私人公司之

標準慣例，現在似乎也變成大學及政府實驗室之標準慣例241。 

第三項 使用材料移轉契約之情況 

    材料或資料提供方可能在下列情況需要使用材料移轉契約：材料或資訊可申

請專利；材料或資訊被保持為營業秘密；材料具有傳染性、危險性或受法規管制；

提供方擔心可能產生之責任；以及提供方希望對於使用材料或資訊所產生之研究

成果取得權利242。此外，材料或資料提供方在下列情況可能使用材料移轉契約。 

    最典型的例子為，某個研究者在大學內進行研究發展，結果得到一定研究成

果(研究材料)，並將該研究成果以某種形式發表。在這種情況，接觸該發表之其

                                                 
235 國立大學法人奈良先端科學技術大學院大學，大学におけるマテリアルトランスファーの現

状と問題点 調查研究報告書，110 頁，2007 年。 
236 Council on Governmental Relations, Materials Transfer in Academia, at 4 (2003). 
237 Arti K. Rai & Rebecca S. Eisenberg, supra note 115, at 294-295. 
238 Wendy D. Streitz, Alan B, Bennett, supra note 215, at 10. 
239 Arti K. Rai & Rebecca S. Eisenberg, supra note 115, at 294-295. 
240 National Institute of Health Working Group on Research Tools, Report Presented to the Advisory 
Committee to the Director (1998). 
241 National Institute of Health Working Group on Research Tools, Report Presented to the Advisory 
Committee to the Director (1998). 
242 Council on Governmental Relations, Materials Transfer in Academia, at 8 (2003). 
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他研究者，有時會請求進行發表之研究者提供該研究材料，其係為驗證該研究或

對該研究主題為進一步研究。即使未特別進行研究成果發表，有時以某種方式得

知研究者的研究材料存在之其他研究者，亦會請求提供該研究材料243。 

    此外，在研究者之間或研究者所屬機構之間進行共同研究之情況，作為共同

研究之一部分，有時一方會將其所有的研究材料移轉予他方。在這種情況，在共

同研究契約中，實質上已約定了材料移轉契約。在委託研究之情況亦然244。 

    再者，材料移轉契約有時係作為授權之準備階段或授權契約締結後履行之一

部分。亦即，在協商締結授權契約時，為評價授權標的之智慧財產權需要該研究

材料。在這種情況，有時保密契約(NDA)或技術評價契約(testing agreement)中實

質上已約定了材料移轉契約245。 

    此外，在其他情況，某個研究者或機構需要其他研究者或機構所有之研究材

料而請求提供時，亦可能締結材料移轉契約。此種提供有時並非單方提供而是以

研究材料交換之形式進行(在無償提供研究材料之情況，交換為非常有用的方

法)246。 

第四項 不同類型之材料移轉契約 

    材料移轉契約之內容會因契約目的不同而有所差異，材料移轉契約之類型，

大致上可分為以下兩種。 

第一款 為研究目的之材料移轉契約 

    材料移轉契約之第一種類型為，由學術界所為之研究材料移轉，確保研究材

料流通而對於智慧增進有所貢獻。研究者之間授受研究材料、樣本或其他素材，

或者交換研究資訊，在科學世界中是極為理所當然的現象。提供研究材料，有助

於促進世界全體之研究開發，並有助於提高研究者之間挑戰智慧的共識。本來在

學問領域中，增進全體的「智慧」便是最重要的課題。個人所得的知識或新物質，

                                                 
243 平井昭光，前揭註 4，頁 862-863。 
244 平井昭光，前揭註 4，頁 863。 
245 平井昭光，前揭註 4，頁 863。 
246 平井昭光，前揭註 4，頁 863。 
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應盡可能無償、平等地提供其他研究者，對於其貢獻，則藉由論文等為適當評價。

如此一來，在學問世界中，關於研究材料，便能確保與「獨占」相反的資訊及研

究材料自由流通之思想與實務。在促進學術界中研究材料之自由流通，並提供適

當規定與保護上，材料移轉契約具有很高的價值。在學術界中，若在欠缺適當的

材料移轉契約下移轉研究材料，該研究材料可能將被以未預期的方式利用，導致

有損提供方在學術界的適當評價之結果，故應加以避免247。 

第二款 為商業目的之材料移轉契約 

    材料移轉契約之另一種類型為，基於商業目的之各種型態的研究材料移轉。

雖然為研究材料，但可能為極有價值之有體物，故當然可能成為商業交易對象。

此種基於商業目的之移轉，基本上在學術界對私人企業，或私人企業之間發生。

在這些情況，雖然為研究材料，仍必須為在授權契約中常見的以風險規避為基礎

之考量，因此，與學術界之間的材料移轉契約在形式上有很大的不同248。 

    然而，以這種材料移轉契約所進行之研究材料移轉，雖然係基於一定商業目

的，但在促進接受方進行一定研究開發，而對於人類進步有所貢獻上，與學術界

之間的材料移轉契約並無任何差異。儘管移轉標的為研究材料，在最終產品尚未

完成時，研究開發(在這個情況下大多為應用開發)即結束之情況亦不少。因此，

學術界之間的研究材料移轉與基於商業目的之研究材料移轉，可能雖有程度上差

異，但對於相似的目的有所貢獻249。 

第二節 材料移轉契約之性質與條款 

第一項 材料移轉契約之性質 

第一款 材料移轉契約之性質 

    依據英美法辭典，「移轉」之定義為「to convey or remove from one place, 

person, etc., to another; pass or hand over from one to another; specially, to change 

                                                 
247 平井昭光，前揭註 4，頁 860。 
248 平井昭光，前揭註 4，頁 860-861。 
249 平井昭光，前揭註 4，頁 861。 
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over the possession or control of (as, to transfer a title to land). To sell or give.」250 

    承上所述，材料為有體物，屬於民法上動產。因此，材料移轉契約之性質，

可能該當於動產買賣契約、贈與契約、租賃契約、使用借貸契約或寄託契約其中

一種，由當事人在材料移轉契約中依其需要自由約定。然而，由於材料移轉契約

通常並不移轉其所移轉的材料之所有權251，因此，多具有租賃契約或寄託契約之

性質。 

    材料移轉契約中包含一個處分行為─動產占有之移轉252，原占有人之提供方

將材料移轉予接受方後，接受方即取得對於材料之事實上管領力，得依材料移轉

契約中所記載之使用目的、範圍使用材料。由於接受方係基於一定的法律上原因

(材料移轉契約)而享有占有之權利，故為有權占有。 

    在接受方亦取得材料相關專利權之情況，材料移轉契約經常造成混淆，因為

當事人經常在材料移轉契約中同時進行材料移轉與專利授權。雖然材料經常為發

明據以表現之載體，然而，材料與發明必須加以區別，在一些材料移轉契約中，

提供方清楚表示接受方必須另外自第三人取得專利授權，方能使用其所移轉之材

料。當然，在材料提供方同時為專利權人時，可推定提供方在移轉材料時至少已

為默示專利授權253。 

    有認為材料移轉契約之特徵在於，雖然表面上看似單純的動產買賣契約、贈

與契約、租賃契約、使用借貸契約或寄託契約，實際上在動產上表現或一體不可

分，而與動產有共同命運之專利權或專門技術方為交易標的。因此，進行材料移

轉契約之協商時，基本上最好不要過度受動產所有權之部份所限制。材料作為「動

產所有權」之價值可能很低，若依據動產之價值，將無法對於材料為適當評價、

處理。在材料移轉契約中，基本上認為發明或專門技術係交易標的會比較容易理

                                                 
250 Black’s Law Dictionary, Sixth Edition, West Publishing Co., p.1497. 
251 Sean M. O'Connor, the Use of MTAs to Control Commercialization of Stem Cell Diagnostics and 
Therapeutics, 21:3 Berkeley Technology Law Journal 1017, at 1019 (2006). 
252 民法第 946 條規定：「占有之移轉，因占有物之交付，而生效力。前項移轉，準用第七百六

十一條之規定。」 
253 Sean M. O'Connor, supra note 251, at 1018-19. 
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解，僅發明或專門技術之載體偶然為動產254。 

    材料移轉契約與專利授權契約在性質上有何不同？專利授權契約為經濟發

展過程中，隨著交易之需要而發展出來的獨特契約類型，其性質與民法上買賣、

租賃等有名契約均有所不同255。 

    在專利授權契約中除有一個債權行為，以建立並規範當事人之間的權利義務

關係外，尚包含一個處分行為(準物權行為)，亦即權利之授與。由於專利權為無

體財產權，其權利之取得並無須交付有體物，因此除法律另有規定或當事人另有

約定外，原則上於授權契約締結時，債權行為與處分行為同時發生效力。藉由此

一處分行為，專利權人得按權利之內容、時間或區域，將個別使用權由專利權中

暫時分離，移轉予被授權人行使。此種權利之移轉並非終局性、永久性，而僅一

時性地於授權契約之範圍與存續期間內移轉，嗣後當授權契約期間屆滿或因其他

原因而消滅時，則被授權人所取得之權利即自動回歸專利權人身上256。 

    由此可知，材料移轉契約與專利授權契約之契約標的不同，材料移轉契約以

材料(有體物)為契約標的，而專利授權契約則以專利權(無體財產權)為契約標

的。材料移轉契約與專利授權契約中均包含債權行為及處分行為，材料移轉契約

中的處分行為係動產占有之移轉，但動產所有權不必然發生移轉，而專利授權契

約中的處分行為則係權利之授與。 

第二款 租賃授權模式 

    承上所述，材料移轉契約之性質有多種可能，但因材料移轉契約通常並不移

轉其所移轉的材料之所有權，故多具有租賃契約或寄託契約之性質。有學者稱之

為「租賃授權」(lease/license)模式。這種「租賃授權」模式並非生命科學領域之

材料移轉契約所特有，其亦為許多軟體業，以及最近在種子及農業生物科技業具

                                                 
254 平井昭光，産学連携と法的問題 第４回 マテリアル・トランスファー・アグリーメント（研

究材料提供契約），産学官連携ジャーナル第 2 卷第 3 期，頁 22，2006 年。 
255 謝銘洋，前揭註 9，頁 219。 
256 謝銘洋，前揭註 9，頁 219-220；謝銘洋，契約自由原則在智慧財產權授權契約中之運用及其

限制，收錄於〈智慧財產權之基礎理論(第三版)，2001 年〉，頁 55。 
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有爭議的「袋上標籤」慣例257之基本模式。許多使用租賃授權模式之技術或服務

提供方甚至不要求或期待返還材料，接受方得銷毀或永遠保留之，但被限制不得

進一步移轉258。而與一般租賃關係不同之處在於，在一般租賃關係下，承租人於

租賃關係終止後負有將租賃物返還出租人之義務259，但許多使用材料移轉契約之

材料提供方並不要求返還材料。 

    為何提供方出租而不銷售之？採用租賃授權模式之提供方可能係為取得在

銷售模式下無法取得之重要的法律及商業優勢。這些優勢可分為三類：(1)控制

專利權或所有權；(2)排除或限制對可能自原接受方取得材料的第三人所可能產

生之責任；(3)藉由不僅注重產品銷售之商業模式，為提供方及其客戶帶來更大

的利益。租賃授權模式亦可使提供方取得更大的商業及談判力量，因為接受方將

面臨提供方得依契約所定之事由終止授權，要求接受方返還所有材料(有時候包

括接受方所創造之衍生材料)之風險260。以下分別加以說明。 

(1)控制專利權 

    智慧財產權及有體財產權時常同時約定於材料移轉契約以相互補充261。首

先，有體財產權租賃將補充或甚至增強智慧財產權授權，由於若銷售帶有智慧財

產權的有體財產權，須適用第一次銷售(耗盡)原則262，使接受方得自由移轉有體

財產權或對有體財產權進行實驗、拆卸、修理或修改。此外，若接受方嗣後移轉

有體財產權，提供方可能必須擔心不知名的第三人將超出原專利授權範圍使用該

有體財產權，包括製造不合法的複製品。雖然原接受方亦可能為之，但至少提供

方某種程度上知道其最初與誰交易，並與原接受方具有契約上共同利害關係。 

    租賃授權模式將使有體財產權移轉無法適用第一次銷售(耗盡)原則，提供方

                                                 
257 Monsanto Company v. McFarling, 363 F.3d 1336 (CA FC 2004). 
258 Sean M. O'Connor, supra note 251, at 1019. 
259 民法第 455 條規定：「承租人於租賃關係終止後，應返還租賃物；租賃物有生產力者，並應

保持其生產狀態，返還出租人。」 
260 Sean M. O'Connor, supra note 251, at 1020. 
261 Sean M. O'Connor, supra note 251, at 1020. 
262 「專利耗盡」原則允許帶有專利權之物品的購買者銷售或移轉該物品，以及修理該物品，即

使這些行為會侵害專利權人的製造、使用、銷售或進口帶有專利發明之物品的專屬權利。 
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因而得對接受方施加更大的使用限制263。使用限制之主要類型包括禁止逆向工程

(reverse-engineering)─降低喪失營業秘密之風險以及禁止移轉有體財產權，其他

常見的使用限制包括禁止可能該當於專利法上研究試驗免責之使用。這些均為利

用契約法增強專利權人對於技術之控制264。 

    另一方面，智慧財產權授權亦補充有體財產權租賃，此在即使未取得原所有

人之材料，他人亦能相當容易地複製生物材料之情況特別重要265。 

(2)排除或限制對可能自原接受方取得材料的第三人所可能產生之責任 

 在生命科學領域，研究者間的生物材料移轉採用租賃授權模式之第二個理由

係限制第三人取得材料以及因而產生之責任，必須控制若未經適當處理時常可能

具生物危害性的材料之下游散布266。 

(3)藉由不僅注重產品銷售之商業模式，為提供方及其客戶帶來更大的利益 

    終端使用者(end user)授權契約並非僅為負面的控制機制，同時，「控制」亦

非永遠是壞事。在生命科學領域，以受安全控制之方法管理可能具有重大潛在生

物危害的生物科技產品發展，可能帶來廣泛的社會利益。此方面，當由公共機構

實行時，亦可強烈鼓勵或甚至要求市場本身所無法提供之社會利益，例如，使低

收入病患取得新的、重要的治療或診斷方法267。 

第二項 材料移轉契約條款簡介 

    材料移轉契約一般會處理下列問題：(1)確定提供方與接受方；(2)確定材料；

(3)如何使用材料；(4)如何保護與材料一併移轉予接受方之材料相關機密資訊；

(5)接受方對於材料之權利；(6)契約之期間；(7)賠償及擔保；(8)材料移轉之費用；

(9)使用材料所完成的發明之歸屬。以下簡單介紹材料移轉契約所包含之各該條

款，至於實際條款請參考本章第五節所介紹之標準生物材料移轉契約。 

                                                 
263 租賃授權模式所得施加之使用限制比附條件交易模式更大。在租賃授權模式下移轉者能避免

可能伴隨第一次銷售或耗盡原則產生之一切使用者權利，因無適用該原則之銷售。相對的，附條

件交易模式則仍適用該原則。 
264 Sean M. O'Connor, supra note 251, at 1021-22. 
265 Sean M. O'Connor, supra note 251, at 1022. 
266 Sean M. O'Connor, supra note 251, at 1025-26. 
267 Sean M. O'Connor, supra note 251, at 1026. 
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第一款 當事人 

    材料移轉契約應確定契約之當事人，亦即，提供方、提供方研究者、接受方、

接受方研究者，但表明研究者並非契約之實際當事人。目的為確定誰同意受契約

拘束，以及誰將為違反契約負責268。當事人可能為非營利之大學、研究機構或營

利機構，例如，製藥公司。 

    材料移轉契約必須由機構中具有簽署權限之人員簽署，非由機構中有權人員

簽署之材料移轉契約可能不具效力，簽署者並可能須自己為任何違反材料移轉契

約之條件及義務負責。此外，由於使用材料之研究者應負責履行依材料移轉契約

所負之大部分義務，因此，研究者亦應簽署契約，惟不必作為契約之當事人，僅

須承認依契約所負之義務269。 

    材料提供方越來越常要求所有將使用材料之人必須以個人名義實際簽署契

約，惟在絕大多數案例中，實無須強迫接受方研究者個人受拘束，由於接受方研

究者已受僱傭契約拘束；不論接受方研究者是否簽署材料移轉契約，均有其他侵

權行為損害賠償責任存在；且違反材料移轉契約之最高賠償金很少高到接近律師

之訴訟費用270。 

第二款 材料 

    材料移轉契約亦須確定所移轉之材料。對於材料之描述並非均相同，例如，

某些材料移轉契約將「本材料」定義為包括一切「衍生物」，不論該衍生物是否

融合原始材料之任何部分271。 

第三款 使用 

    材料移轉契約中應包含簡短的研究計畫，並清楚表明受禁止之活動─尤其

是，該研究材料不得使用於人體。實際上，這些條款具有兩個目的：使提供方得

知接受方計劃進行之實驗性質，以及告知接受方不得進行其他活動272。 

                                                 
268 Bruce Goldstein, Overview of Technology Transfer, at 21. 
269 Council on Governmental Relations, Materials Transfer in Academia, at 23 (2003). 
270 Bruce Goldstein, Overview of Technology Transfer, at 21-22. 
271 Bruce Goldstein, Overview of Technology Transfer, at 22. 
272 Bruce Goldstein, Overview of Technology Transfer, at 23. 
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第四款 保密 

    材料移轉契約應處理保密(confidentiality)，但此很少構成問題。若包含材料

相關營業秘密之文件與材料一併移轉，且材料本身構成營業秘密，則應加以保

密；若提供方仍然擔心，即不應提供那些文件。然而，私人公司有時會堅持對於

接受方發表成果之能力施加某些限制，這些限制從僅 30 天遲延(為就發明提出專

利申請)、審查及編輯權利到永遠禁止任何揭露之絕對權利273。 

當材料移轉發生於材料相關之專利申請提出前，該移轉可能被認為係是請求

項(claim)之先前技術(prior art)而使該材料喪失可專利性，儘管大部分目前所使用

之學術材料移轉契約得進行申請後移轉，仍可要求保密條款以避免某些申請前移

轉之先前技術效果274。 

    此外，當進行申請前移轉時，欠缺保密條款之契約對於學術技術移轉可能造

成負面影響。第一，若專利因該移轉而被宣告無效，機構可能無權對被授權人就

該發明收取權利金。第二，被授權人可能利用該移轉而貶低專利價值，即使該專

利未曾被挑戰。第三，發現該移轉之後，被授權人可能放棄授權協商而不經授權

即研發該技術，得知若被控專利侵權，其得攻擊該專利權之效力275。 

第五款 對於材料之權利 

    一般而言，材料移轉契約並不移轉材料之所有權。研究材料之接受方依材料

移轉契約得占有材料，但必須依提供方之要求返還或銷毀材料，僅得於提供方允

許之範圍內使用材料。接受方依材料移轉契約對於所移轉之有體材料並無任何所

有權，即使是在提供方已要求接受方銷毀材料之後276。 

    材料移轉之法律關係應在材料移轉契約之條款中詳細約定，其條款經常約定

接受方取得使用材料之有限授權，但提供方保有所有權。材料移轉契約時常約定

接受方應保持對於材料之控制，不允許未受接受方直接監督之人處理或使用材

                                                 
273 Bruce Goldstein, Overview of Technology Transfer, at 23. 
274 Victor Rodriguez, supra note 207, at 490. 
275 Victor Rodriguez, supra note 207, at 490-491. 
276 Bruce Goldstein, Overview of Technology Transfer, at 24. 
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料。此外，材料移轉契約應約定未經提供方書面同意，接受方不得將材料移轉予

第三人277。 

第六款 終止 

    材料移轉契約應定有明確的終止事由，該事由可為雙方合意、提供方單方請

求、或產品之交付/消費、合作產品之創造或單純終止日期。終止條款處理，例

如，資訊必須保密多久，接受方必須遵守材料移轉契約多久，在材料耗盡後哪種

權利將存續與將存續多久。儘管當事人確實能同意使材料移轉契約無限期存續，

若雙方的認知並不一致，欠缺正式的終止事由將可能造成問題，特別是若材料可

能存放數年，在原接受方研究者(其了解材料移轉契約對於材料所施加之限制)離

職很久以後278。 

第七款 擔保與賠償 

第一目 擔保 

    契約之當事人經常在數量、交貨日、價格等事項以外彼此為某些保證。這些

保證時常構成擔保(warranties)。必須謹慎處理這些條款，並遵循律師之建議，因

為這些條款可能創造超出契約本身範圍之責任279。 

材料移轉契約應適用民法上瑕疵擔保責任 

    由於材料為有體物，在材料移轉契約的性質為買賣契約之情況，若在材料移

轉契約中當事人未特別約定，材料提供方對於所提供之材料應負民法第 349 條權

利無缺之擔保責任280，以及民法第 354 條物之瑕疵擔保責任281。在材料移轉契約

之性質為買賣契約以外的有償契約之情況，依民法第 347 條之規定282，於契約性

質允許範圍內，準用買賣契約之規定，因此，若在材料移轉契約中當事人未特別

                                                 
277 Bruce Goldstein, Overview of Technology Transfer, at 24. 
278 Bruce Goldstein, Overview of Technology Transfer, at 24-25. 
279 Bruce Goldstein, Overview of Technology Transfer, at 25. 
280 民法第 349 條：「出賣人應擔保第三人就買賣之標的物，對於買受人不得主張任何權利。」 
281 民法第 354 條：「物之出賣人對於買受人，應擔保其物依第三百七十三條之規定危險移轉於買

受人時無滅失或減少其價值之瑕疵，亦無滅失或減少其通常效用或契約預定效用之瑕疵。但減少

之程度，無關重要者，不得視為瑕疵。出賣人並應擔保其物於危險移轉時，具有其所保證之品質。」 
282 民法第 347 條：「本節規定，於買賣契約以外之有償契約準用之。但為其契約性質所不許者，

不在此限。」 
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約定，材料提供方對於所提供之材料亦應負民法第 349 條權利無缺之擔保責任，

以及民法第 354 條物之瑕疵擔保責任。以下進一步加以說明。 

(1)權利無缺擔保 

    依材料移轉契約移轉材料後，若有第三人出面就所移轉之材料對接受方主張

權利，例如嗣後發現提供方所提供之材料係侵害第三人之智慧財產權，而智慧財

產權人要求接受方停止使用侵權之材料或甚至請求損害賠償；又如嗣後發現提供

方所提供之材料係自第三人竊取所得，而被害人向接受方請求所有物返還283，縱

使接受方已依民法第 801 條及第 948 條規定善意受讓材料之所有權，因被害人自

被盜之時起二年以內仍得向接受方請求回復其物284，均可能影響接受方使用所取

得之材料。 

    由於不論材料移轉契約之性質為買賣契約或買賣契約以外之有償契約，若有

第三人出面主張權利，將使接受方雖然付出權利金但卻無法有效使用所取得之材

料，因此，除在材料移轉契約中當事人有特別約定外，此種情況應容許接受方基

於契約之有償性，依民法第 349 條規定，或依民法第 347 條準用民法第 349 條規

定，要求提供方對於所移轉的材料負權利無缺之擔保責任。 

(2)物之瑕疵擔保 

    當提供方所移轉之材料有滅失或減少其價值或效用(通常效用或契約預定效

用)之瑕疵，或缺少其所保證之品質，使材料「應有」之價值或效用與「實際」

之價值或效用出現落差，以致接受方遭受不利益時，提供方應負起擔保責任，以

除去此一落差，確保接受方之權益。因此，不論材料移轉契約之性質為買賣契約

或買賣契約以外之有償契約，除在材料移轉契約中當事人有特別約定外，應容許

接受方依民法 354 條規定，或依民法第 347 條準用民法第 354 條規定，要求提供

方對於所移轉之材料負物之瑕疵擔保責任。 

(3)特約免除與定型化契約 

                                                 
283 民法第 767 條 
284 民法第 949 條 
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    然而，依民法第 366 條規定285，原則上當事人得在材料移轉契約中特約免除

或限制提供方之瑕疵擔保責任。研究相關之契約時常拒絕就商業性

(merchantability)與特定目的適合性(fitness for any particular purpose)加以擔保。這

些擔保偶爾為保護處理具有未知特性與危險性的材料之研究者所必要。此外，在

研究領域之契約一般拒絕就所移轉之材料將不會侵害第三人的智慧財產權加以

擔保286。 

    在材料移轉契約中特約免除或限制提供方瑕疵擔保責任之條款，雖然通常為

提供方所預先準備並預定用於同類契約之條款，依其情形可能並該當民法第 247

條之一第 1 款規定所謂「免除或減輕預定契約條款之當事人之責任者287」，但通

常在締約前雙方仍會進行契約內容之協商，不論提供方多麼強勢，或多或少均會

對提供方所準備之契約範本有所修改，因此材料移轉契約通常並非定型化契約或

複合契約，除非提供方明知而故意不告知其瑕疵，否則難謂其中的「無擔保條款」

無效。 

    然而，若雙方係使用以下將介紹之「標準生物材料移轉契約」 (UBMTA)，

由於實務上通常直接簽署履約信函即適用之，未經實質協商，亦未更改任一契約

條款，因此標準生物材料移轉契約確實屬於定型化契約，其中的「無擔保條款」

可能須適用民法第247條之一規定，按其情形顯失公平者，無效288。 

第二目 賠償 

    賠償(Indemnification)實質上為另一種擔保289。所謂賠償，係指為依契約所約

定之某些行為及疏失承擔財務責任之法律概念。材料移轉契約可能要求接受方賠

償提供方因接受方使用材料所可能發生之任何損害，這種責任應限於接受方本身

                                                 
285 民法第 366 條：「以特約免除或限制出賣人關於權利或物之瑕疵擔保義務者，如出賣人故意不

告知其瑕疵，其特約為無效。」 
286 Bruce Goldstein, Overview of Technology Transfer, at 26. 
287 民法第 247-1 條：「依照當事人一方預定用於同類契約之條款而訂定之契約，為左列各款之

約定，按其情形顯失公平者，該部分約定無效：一、免除或減輕預定契約條款之當事人之責任者。

二、加重他方當事人之責任者。三、使他方當事人拋棄權利或限制其行使權利者。四、其他於他

方當事人有重大不利益者。」 
288 王偉霖，簡介生物材料移轉契約，全國律師第 13 卷第 1 期，頁 8-9，2009 年 1 月。 
289 Bruce Goldstein, Overview of Technology Transfer, at 26-27. 
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之行為(亦即，因接受方使用材料所可能發生之任何損害)，並應排除因提供方之

過失(negligence)或不法行為所導致之損害290。 

第三目 大學之材料移轉使用無擔保、免責條款 

    關於材料移轉契約，非營利機關之提供方除了關於該材料之無擔保，通常還

會添加關於該材料特定目的適合性之無擔保，以及關於不侵害第三人的專利權之

無擔保等特定的無擔保291。此外，關於免責，除了由接受方所提出，亦規定關於

由第三人所提出的請求之免責。 

    約定無擔保條款之理由在於，非營利機關(1)通常，關於所移轉之材料，並

非在進行接受方有興趣的特定目的適合性之檢查或完全充分之檢查後才進行移

轉，(2)經常並未加入能支應擔保之保險，不具有在訴訟中防禦所需之資金來源，

(3)一般不具有進行專利檢索所需之財源或人力資源，不具有為非侵害所需之保

險292。此外，在接受方為企業之情況，約定完全的免責條款之理由在於，(4)大

學無法控制企業將如何處理材料，(5)在企業將材料納入產品中或使用材料進行

產品開發時，可能使大學的責任增加，(6)從企業之財務結構或擔保準則來看，

企業在許多情況下具有承擔廣泛的免責負擔之財務基礎或擔保體制293。在這些理

由之中，(2)、(3)與(6)乃起因於大學與企業的體制，(1)、(4)與(5)則是與材料及材

料移轉的特性相關之更本質的問題。 

    亦即，承上所述，材料為最新的研究成果，在移轉時未必已釐清其全部的性

質，為所謂開發中的物。而且，為了藉由大學的研究成果移轉促進研究開發之目

的，而被請求在早期階段即將最新的研究成果移轉予其他機構。關於這一點，若

直到完成關於材料的性質之研究後才移轉予其他機構，將花費許多時間，不僅無

法因應為促進研究開發之目的而被請求之早期移轉，甚至連是否能移轉都不明。

                                                 
290 Council on Governmental Relations, Materials Transfer in Academia, at 20 (2003). 
291 國立大學法人奈良先端科學技術大學院大學，大学におけるマテリアルトランスファーの現

状と問題点，頁 120，2007 年。 
292 國立大學法人奈良先端科學技術大學院大學，大学におけるマテリアルトランスファーの現

状と問題点，頁 120，2007 年。 
293 國立大學法人奈良先端科學技術大學院大學，大学におけるマテリアルトランスファーの現

状と問題点，128 頁以下，2007 年。 
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此外，使用材料之研究開發種類眾多，由提供方檢證全部的目的適合性現實上本

不可能，在學術機構之大學的研究性質上亦有不適合由其檢證之事項，故在大學

中不可避免地將發生並非完成全部的研究後才移轉材料之情況。因此，大學實際

上處於雖然可能為具有實驗、研究性質或有害性質之物，卻不得不移轉材料之情

況。 

    此外，關於材料之使用目的，即使以契約加以約定終究僅止於一定限度，關

於接受方具體地以什麼方式進行研究開發或商品化，即使由大學加以控制亦無法

監督。關於移轉後之使用，接受方之控制具有壓倒性優勢，且提供方之大學在移

轉後，現實上，除了發現危險性時可對接受方提供資訊等非常有限的範圍外，很

難防止損害之發生。 

    如上所述，無擔保、免責條款，並非單純由於大學的體制之條款，而是在材

料之性質、藉由材料移轉促進研究開發之社會請求、大學之控制可能性等材料移

轉契約本質問題之背景下，作為不可或缺的條件所產生，因此，無擔保、免責條

款為材料移轉契約實務上標準的條款294。 

第八款 費用 

    儘管大部分材料移轉契約並不要求支付任何相關費用，某些材料移轉契約對

接受方收取些微的費用，該費用一般係為補償提供方準備及運送材料所產生之費

用，並可能包含，例如，材料之費用，製造材料、運送與處理所需之額外工作295。 

第九款 延展性權利 

第一目 簡介 

    所謂「延展性權利」(reach-through rights)，係指材料提供方可對於接受方使

用材料所研發之產品或發明取得權利。為取得材料，接受方可能必須(1)對於材

料之改良物、修改物或使用材料所完成之發明授予提供方專屬、非專屬授權或授

權之選擇權(回饋授權(grant-back))，或甚至移轉予提供方；或(2)根據使用材料所

                                                 
294 村田真稚惠，前揭註 6，頁 704-705。 
295 Council on Governmental Relations, Materials Transfer in Academia, at 25 (2003). 
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開發的產品之銷售支付費用或權利金，即使材料並非該產品之一部分或為製造該

產品所必要(延展性權利金(reach-through royalty))296。例如，契約可能具體約定提

供方將新的受體提供接受方用以尋找新的賀爾蒙，若接受方因而發現或發明新的

賀爾蒙，則提供方得對於該賀爾蒙收取延展性權利金297。 

    回饋授權經常發生在營利機構對不從事產品開發但進一步創造智慧財產權

之非營利機構(例如大學)移轉材料，企業認為其提供有價值的材料，因而應取得

回報，而大學所面臨的問題在於其所授予之權利在該情況下是否合理。延展性權

利金則適用「but for」原則─接受方若不使用該材料即無法從事研發，因此提供

方認為其有權分享研發商業化之收益298。當接受方為製藥公司或其他從事產品開

發之機構，材料提供方經常要求延展性權利金299。 

    一般而言，材料之臨床用途─亦即，純粹診斷、預後(prognostic)或治療─係

發明人得加以限制以回收其投資並可能獲利之用途。例如，若發現一種治療疾病

之新的、取得專利之化學藥品，發明人應有權控制誰能銷售該新藥。問題在於純

粹研究用途應同樣受限制之程度，換言之，若該新藥係用於探索與該藥品所欲治

療的疾病無關之細胞轉化(cellular process)行動機制，發明人是否有權對於每次實

驗收取高額權利金，或對於那些實驗所完成之發明主張權利300？ 

    產業界傳統上認為其所有創作均需要資本投資且能提供收益來源，某些甚至

相信一切使用其創作所完成之發明，或必須使用其創作始能完成之發明，實際上

為其原始創作之一部分，因而開始以各種形式要求延展性權利。學術界則認為發

明是理論發現之實際成果，前者應供後者使用，而非其他用途，換言之，任何純

粹供調查事實使用之發明使用應自由且無阻礙，因此，過高的費用或強大的延展

性權利，將創造研究、學習與思想自由流通之障礙。若一條通往技術發展之特定

                                                 
296 Council on Governmental Relations, Materials Transfer in Academia, at 13 (2003). 
297 Stephen G. Kunin, Mark Nagumo, Brian Santon, Linda S. Therkorn & Stephen Walsh, 
Reach-Through Claims in the Age of Biotechnology, 51 Am. U. L. Rev. 609, at 618 (2002). 
298 Council on Governmental Relations, Materials Transfer in Academia, at 13-14 (2003). 
299 Rebecca S. Eisenberg, Reaching Through the Genome, in Perspectives of Properties of the Human 
Genome Project 209, at 214 (F.S. Kieff ed. 2003). 
300 Bruce Goldstein, Overview of Technology Transfer, at 27-28. 
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道路上存在太多收費站，研究者將被迫尋找其他可能較無效率之途徑301。 

    承上所述，材料與材料相關發明係屬「研究工具」，為進一步了解在材料移

轉契約中的延展性權利，以下將就研究工具專利授權使用延展性權利金之問題加

以說明。 

第二目 延展性權利金 

    延展性權利金係在生物科技產業中「研究工具」授權所使用之授權安排302。

所謂「延展性權利金」，係指使用研究工具所支付之權利金，係根據使用研究工

具所開發的終端產品之最終市場價值加以計算，而非根據研究工具本身之目前市

場價值303。這些產品可能融合授權技術為整體產品組成之一部分，或者，這些產

品可能不包含授權技術，而是藉由授權技術所開發或測試304。研究工具與終端產

品之關係應屬後者，亦即，研究工具雖未實際成為終端產品組成之一部分，但該

終端產品係藉由研究工具所開發。 

    最近生物科技產業的專利權人所採取之法律立場為，若藥品係使用方法

(method)、方法(process)或其他研究工具所辨識(identified)，發明之專利權人有權

藉由延展性權利金取得藥品之部分收益305。 

(1)延展性權利金之優缺點 

a.延展性權利金之優點 

(a)有助於缺乏資金之研究者取得研究工具 

    原則上，延展性權利金對於研究工具專利權人與被授權人均有利，使資金有

限之研究者僅須支付較低或些微的預付費用(up-front costs)即可取得研究工具

306，直到其使用研究工具開發出有價值的終端產品後，再支付一定權利金予專利

                                                 
301 Bruce Goldstein, Overview of Technology Transfer, at 28. 
302 Robin C. Feldman, the Insufficiency of Antitrust Analysis for Patent Misuse, 55 HASTINGS L.J. 399, 
at 439 (2003). 
303 Janice Mueller, supra note 20, at 16. 
304 Tamara Elmore, Reach-through Royalty Provisions in Licensing Contracts (2005). 
305 John P. Walsh, Ashish Arora & Wesley M. Cohen, Effects of Research Tool Patents and Licensing 
on Biomedical Innovation, in Patents in the Knowledge-Based Economy 285, at 297 (Wesley M. 
Cohen & Stephen A. Merrill eds., 2003). 
306 Principles and Guidelines for Recipients of NIH Research Grants and Contracts on Obtaining and 
Disseminating Biomedical Research Resources: Final Notice, 64 Fed. Reg. 72,090, at 72091 (1999) 
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權人，因而降低被授權人開發新產品之財務風險，促進研究工具之使用與散布，

並促進更多的研發活動，此對於缺乏資金之小型生物科技公司特別有吸引力。 

    研究工具專利權人亦可能偏好自下游產品銷售獲取更大的收益，其可分享潛

在商業上顯著的未來權利金，而非確定但較少的一次給付權利金(lump sum 

royalty)307，因而有助於提高研究工具創新之誘因308。例如，若使用研究工具辨

識出明星藥品(blockbuster drug)，專利權人有機會收取超過一次給付權利金之權

利金309。 

(b)提供風險分擔機制 

    延展性權利金使研究工具專利權人分擔被授權人失敗之風險310，若被授權 

人未開發出新產品或未成功行銷，專利權人可能僅能收取微不足道的預付費用。 

(c)有助於評估研究工具之價值，促進雙方達成協議 

    延展性權利金時常用於生物科技研究工具之授權，由於該專利之性質。研究

工具授權的主要困難之一在於如何決定其價值，雙方時常難以就研究工具之合理

價值達成協議311。研究工具之研發成本可能非常高，但其實用性及後續價值時常

未被充分評價或容易被在授權時計算，然而，研究工具之價值在於因其使用而可

能出現之下游產品，不論該技術係被廣泛使用或僅被使用一次，且研究工具之真

實價值可能直到專利期間經過後才會實現312。 

    延展性權利金將權利金支付與使用研究工具所開發的產品之最終商業價值

相連結，以新產品銷售作為權利金計算之基礎。藉由此方式，支付予研究工具專

利權人之權利金，將接近該研究工具對於研究工具使用者與產品開發者而言之真

實價值313。延展性權利金延後評估研究工具價值之時間，解決研究工具價值不確

定之問題，避免使用前授權協商之負擔，促進雙方達成協議，因而促進研究工具

                                                 
307 Michael A. Heller, Rebecca S. Eisenberg, Can Patent Deter Innovation? The Anticommons in 
Biomedical Research, 280 Sci. 698, at 699 (1998). 
308 Janice Mueller, supra note 20, at 58. 
309 Tamara Elmore, supra note 304. 
310 Robin C. Feldman, supra note 302, at 442. 
311 Rebecca S. Eisenberg, supra note 299, at 224. 
312 Tamara Elmore, supra note 304. 
313 Janice Mueller, supra note 20, at 58. 
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之使用314。 

b.延展性權利金之缺點 

(a)降低下游發明人之研發誘因 

    延展性權利金係對於下游產品開發課稅315，為獎勵並未繼續參與下游研發之

上游發明人，將降低下游發明人研發新技術之誘因316。 

(b)使被授權人研究初期之研究成本充滿不確定性。 

    延展性權利金可能使被授權人研究初期之研究成本充滿不確定性。 

(c)造成權利金堆疊效果 

    上游發明之專利權人可藉由延展性權利金，對於下游發明取得權利。延展性

權利金可能造成權利金堆疊(royalty stacking)效果，導致下游產品研發因過多上游

權利人之存在而被阻礙或受損。若有許多延展性權利金在產品從研究、開發到生

產階段不斷堆疊，問題將特別嚴重。 

    有認為允許過多上游專利權人對於研究工具使用延展性權利金，在下游使用

者的未來發明上堆疊授權，尤其當上游專利權人對於潛在下游產品堆疊相互重疊

且不一致的要求時，可能導致資源被低度利用之反共有(anticommons)317。 

    當研究工具使用延展性權利金之情況增加，研究者在移轉權利予可能開發未

來發明之公司時將面臨更大的困難。若可預期為有價值的商業產品，下游產品開

發者可能有意願且能夠與許多專利權人達成協議；但若成功的可能性較為不確定

或預期的商業利益很小時，雙方可能無法達成協議318。 

    由於權利金堆疊不僅可能導致目前智慧財產權之低度使用，亦可能導致下一

代研究工具及產品之減少，國家衛生院於 1999 年發布之「對於受國家衛生院研

究資助者取得與提供生物研究資源之原則與準則」強烈反對使用延展性權利金，

                                                 
314 Robin C. Feldman, supra note 302, at 442. 
315 Rebecca S. Eisenberg, supra note 299, at 226. 
316 John Barton, Patents and Antitrust: A Rethinking in Light of Patent Breadth and Sequential 
Innovation, 65 ANTITRUST L.J. 449, at 461(1997). 
317 Michael A. Heller, Rebecca S. Eisenberg, supra note 307, at 699 (1998). 
318 Michael A. Heller, Rebecca S. Eisenberg, supra note 307, at 700. 



 

 96

而表示「延展性權利金或產品權利，不當限制發表與學術自由，以及不當評價研

究工具因而阻礙科學發展，無論係由非營利或營利之研究工具提供者所施加。儘

管這些原則僅直接適用於受國家衛生院資助者，國家衛生院希望其他非營利與營

利機構亦採用類似的政策，在分享材料時不施加不當限制或條件319。」 

    國家衛生院認為儘管延展性權利金可能對雙方而言很有吸引力，但其不僅導

致取得後續研究工具之限制，亦導致許多束縛與衝突的利益激增，其為在該領域

中目前取得問題之來源320。換言之，儘管延展性權利金減少了雙方的取得問題，

卻增加了整體制度之取得問題。國家衛生院因而反對單純從當事人之觀點評估延

展性權利金，而認為應考慮在專利制度目的下延展性權利金之制度性影響。 

(2)延展性權利金是否可能構成專利濫用或違反反托拉斯法 

    目前，關於對於研究工具專利請求延展性權利金或延展性專利侵權賠償金之

法律尚無定論，在許多情況，當於訴訟中主張研究工具專利，被告會提出對抗性

攻擊，主張該專利之請求項並未涵蓋系爭產品，該專利僅為可用以辨識或開發產

品之上游技術或材料，從而，提出專利濫用之反訴，以及該專利欠缺下游產品的

書面描述之攻擊，或主張使用研究工具之產品為知識或資訊之攻擊，因而不應負

賠償金責任321。有認為延展性權利金因延長專利期間與擴張專利範圍而可能構成

專利濫用322。 

a.延長專利期間 

    延展性權利金可能導致權利金在研究工具專利之專利期間經過很久以後才

支付，一般而言，當專利期間經過，專利權人即應停止收取權利金，該發明應投

入公共領域，故延展性權利金乍看之下，似乎將專利期間延長超出專利法所定之

期間。 

                                                 
319 Principles and Guidelines for Recipients of NIH Research Grants and Contracts on Obtaining and 
Disseminating Biomedical Research Resources: Final Notice, 64 Fed. Reg. 72,090, at 72093 (1999). 
320 Principles and Guidelines for Recipients of NIH Research Grants and Contracts on Obtaining and 
Disseminating Biomedical Research Resources: Final Notice, 64 Fed. Reg. 72,090, at 72091 (1999) 
321 Steven Hultquist, supra note 14, at 286. 
322 Robin Feldman, The Insufficiency of Antitrust Analysis for Patent Misuse, 55 HASTINGS L.J. 399, 
443(2003). 
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    雖有認為儘管權利金在專利期間經過後才支付，但其為在專利期間內使用發

明之報償，而將延展性權利金類比為延期支付契約。事實上，Bayer AG v. Housey 

Pharmaceuticals, Inc.案的地方法院判決323認為包含延展性權利金條款之授權不構

成專利濫用，即是基於該授權並未不當延長專利期間，因該發明係在專利期間內

使用，儘管權利金在專利期間經過後才支付與決定。 

    然而，亦即使在專利期間內使用，將決定使用價值之時間延後並不符合專利

制度目前的設計，將估價時間延後違反專利權人僅能在有限的時間內就其發明獲

取收益之想法324。 

b.擴張專利範圍 

    藉由延展性權利金，專利權人得就被授權人之發明獲取收益，惟該發明並未

涵蓋在專利權人之專利範圍內。 

    專利政策之核心在於促進科學進步，而延展性權利金可能阻礙整體科學進步

而影響整個制度。其理由在於，延展性權利金造成權利金堆疊(royalty stacking)

效果，可能導致被授權人的產品與未來數代產品之低度利用。權利金堆疊導致過

多權利人存在，而阻礙發明之有效利用。此問題不僅限制目前發明之利用，亦阻

礙若充分利用該產品將可能出現的未來產品之開發。例如，限制研究工具之使

用，亦限制利用該研究工具可能發明之產品325。 

    然而，延展性權利金雖因延長專利期間與擴張專利範圍而可能構成專利濫

用，但一般並不違反反托拉斯法326。對許多發明而言延展性權利金可能是原始發

明人唯一實際可取得者，若其為合理則應被允許且堅持該條款不應被認為違反反

托拉斯法327。 

c.Bayer AG v. Housey Pharmaceutical, Inc. (2002) 

                                                 
323 228 F. Supp. 2d at 472–73. 
324 Robin C. Feldman, supra note 302, at 445. 
325 Robin C. Feldman, supra note 302, at 447-448. 
326 Robin C. Feldman, supra note 302, at 449. 
327 John Barton, supra note 316, at 461. 
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在 Bayer AG v. Housey Pharmaceutical, Inc.案328，Housey 擁有檢測蛋白質抑

制劑及促進劑之方法專利(method of screening for protein inhibitors and 

activators)，其為製藥公司研發藥品所需之技術。Housey 曾將其專利權授權予超

過 30 家公司，其曾締結與提出之授權契約有兩種，第一種要求被授權人依據使

用其發明所研發的藥品產品之銷售支付權利金(延展性權利金)，第二種要求被授

權人依據其研發預算支付一次給付(lump sum)權利金。Housey 曾對 Bayer 提出兩

種授權契約，雙方係締結第一種授權契約。 

Bayer 向德拉瓦州地方法院起訴請求作成確認判決(declaratory judgment)，確

認 Housey 的專利無效(invalid)、不可執行(unenforceable)與未侵權(not infringed)。

Housey 則反訴 Bayer 侵害其專利。Bayer 進而主張 Housey 濫用專利。 

    Bayer 主張 Housey 為下列濫用專利之行為：(1)對於不為任何專利所涵蓋的

產品與行為收取權利金；(2)要求支付專利期間經過後之權利金。 

    關於 Housey 對於不為任何專利所涵蓋的產品與行為收取權利金是否構成專

利濫用之爭點，Bayer 主張 Housey 堅持採取對於不為專利所涵蓋之產品與行為

收取權利金之授權，因而構成專利濫用。法院指出在 Zenith Radio Corp. v. 

Hazeltine Research, Inc.329案中，最高法院雖認為以對於未使用專利的產品支付權

利金為授權之條件構成專利濫用330，但雙方仍得為相互之便利而以所有產品的銷

售為權利金計算之基礎，專利權人僅於其以對於未受專利所涵蓋的產品支付權利

金為授權之條件─亦即，專利權人拒絕以任何其他基礎授權且使被授權人僅能選

擇接受此種授權或無法取得授權時331，才構成專利濫用。 

    法院認為 Bayer 並未證明 Housey 以權利金計算之基礎包含未受專利所涵蓋

的產品或行為為授權之條件，亦未證明自己曾提出其他自認為同樣便利與更適當

的條件。在 Zenith Radio 案中，最高法院表示專利濫用的本質在於專利權人堅持

                                                 
328 228 F.Supp. 2d 467 (2002) 
329 Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc., 395 U.S. 100 (1969). 
330 Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc., 395 U.S. at 135 (1969). 
331 Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc., 395 U.S. at 135 (1969). 
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依銷售之一定比例計算權利金，並拒絕被授權人依實際使用支付權利金之提議

332，而在本案中，Bayer 並未證明自己曾提議依實際使用支付權利金。 

    而且， Housey 已證明現存的授權契約並非以權利金計算之基礎包含未受專

利所涵蓋的產品或行為為授權之條件。因此，法院認為 Housey 對於不為任何專

利所涵蓋的產品與行為收取權利金，並不構成專利濫用。 

    關於 Housey 要求支付專利期間經過後之權利金是否構成專利濫用之爭點，

Bayer 主張 Housey 與 SCIOS 締結之授權契約中的授權條款要求支付專利期間經

過後之權利金，依據 Brulotte v. Thys Co.333案，構成專利濫用。 

    法院指出在 Brulotte 案，最高法院認為當授權契約允許收取在最後一個專利

期間經過後發生之權利金，構成專利濫用334，而本案中，在專利期間經過後支付

之權利金係在專利期間內使用專利之報償，權利金於專利期間經過後收取，但發

生在專利期間內。 

    最高法院已承認專利權人得對於在專利期間內實施發明專利合法收取權利

金，且權利金得於專利期間經過後支付335。因此，法院認為 Housey 要求支付專

利期間經過後之權利金，並不構成專利濫用。 

    依 Bayer AG v. Housey Pharmaceutical, Inc.案判決之見解，只要對於下游產品

之權利金支付並非授權之條件，且在專利期間經過後之權利金支付係在專利期間

內使用之報償，則延展性權利金並不構成專利濫用。由此可知，被授權人之自願

性為法院判斷延展性權利金的適法性之重要考量因素。被授權人為使用研究工具

研發新藥品，可能願意支付高額權利金，對其而言，未來之權利金支付相較於立

即使用之利益仍屬合理之成本，因此在被授權人之締約意願可受確認之下，延展

性權利金原則上應為法律所允許，此時藉由契約之約定方式判斷被授權人是否受

到強迫即屬重要的事實認定問題。 

                                                 
332 Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc., 395 U.S. at 139 (1969). 
333 Brulotte v. Thys Co., 379 U.S. 29 (1964). 
334 Brulotte v. Thys Co., 379 U.S. 29, at 30 (1964). 
335 Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc., 395 U.S. at 136 (1969). 
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    專利權人在專利期間屆滿後，仍要求被授權人支付權利金，在美國法336及我

國法337下均構成當然違法之權利濫用行為，但若該支付僅為延期支付，則屬例外

情況，不至於違法。在生物科技產業中，研發時程極長，可能在專利期間內並未

產生任何研究成果，直到專利期間屆滿後研發始完成，但由於研究者係在專利期

間內使用研究工具，因此，專利權人基於延展性權利金，待終端產品產生後始要

求支付權利金，應屬延期支付，原則上合法。 

     然而，對於生物科技研究工具使用延展性權利金是否構成專利濫用，仍應

就個案情況加以判斷。 

第三節 材料移轉契約之處理 

第一項 概論 

第一款 材料移轉契約之締結者 

    應由誰與對方締結材料移轉契約？得由大學或研究所作為機構締結，或由研

究者個人締結。由機構締結之優點在於，當然有契約締結權限、組織法上容易理

解與容易管理。缺點在於，經常在契約締結前花費時間，有時不適合必須迅速締

結之材料移轉契約。反之，由研究者個人締結契約之優點、缺點則完全相反338。 

    因此，若從研究實務之運用來考慮，應盡可能將契約締結權限交由接近現場

之職位或能機動地批准契約締結之職位，而迅速(例如，數日至一週以內)締結

339。依現場研究者之判斷適當地締結材料移轉契約。 

第二款 材料移轉契約之締結程序 

    需要締結材料移轉契約時，需要之研究者，在研究材料歸屬於機構之情況，

應與機構之管理者聯繫，再依該機構之政策，利用該機構之材料移轉契約範本與

對方締結材料移轉契約。在這種情況，具體的契約協商由機構之研究協力部、智

                                                 
336 Brulotte v. Thys Co., 379 U.S. 29 (1964); Scheiber v. Dolby Laboratories, Inc., 293 F.3d 1014 (7th 
Cir. 2002). 
337 行政院公平交易委員會對於技術授權協議案件之處理原則第六點之(五)：「授 權之 專利消 滅

後，或專門技 術因非 可歸 責被授 權人 之事由 被公 開後，授權 人限制 被授 權人自 由使 用

系 爭技術 或要 求被授 權人 支付授 權實 施費用 。」 
338 平井昭光，前揭註 254，頁 24。 
339 平井昭光，前揭註 254，頁 24。 
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慧財產本部、技術授權辦公室(TLO)等負責。然而，不論由哪個部門負責，重要

的是由於時常急需締結材料移轉契約，減少批准之數量，除了須特別慎重協商之

情況外，迅速處理340。 

    若該機構之政策為將研究材料移轉委由研究者，則得由研究者自己進行移

轉。即使研究材料歸屬於機構，亦可能委由研究者利用材料移轉契約範本締結材

料移轉契約，機構僅收取該契約締結報告，進行文書管理(若研究者熟悉材料移

轉契約協商與材料移轉契約政策，賦予研究者一定權限，有時極有助於迅速的材

料移轉契約協商)341。 

    若研究材料歸屬於研究者個人，研究者得在自己負責下締結材料移轉契約。

在這種情況，機構對於研究者之支持為提供材料移轉契約範本，對研究者進行材

料移轉契約教育，以避免材料移轉契約所產生之各種風險。由於本來研究材料便

是研究過程中的研究成果，這種以研究者為中心，由機構加以支援之結構不無可

能。這種政策之形成，依機構之研究者與事務局對於材料移轉契約熟悉度之不同

可為各種安排342。 

第三款 機構之材料移轉契約政策 

    各機構必須確實頒布材料移轉契約政策。 

第一目 為研究目的之材料移轉 

    在為研究目的而使用研究材料之情況，應優先考慮資訊自由流通與促進研究

等學術界規範，因此，應盡可能不干預處理契約事務之研究現場。然而，不能完

全自由允許材料移轉，因為本來材料之動產所有權或智慧財產即歸屬於機構(法

律上的歸屬問題)，且為避免與其他機關之間的麻煩，必須管理材料之取得與提

供(政策的管理問題)343。提供價格應為無償或以成本為上限，接受方利用該研究

                                                 
340 平井昭光，前揭註 4，頁 863。 
341 平井昭光，前揭註 4，頁 863。 
342 平井昭光，前揭註 4，頁 863。 
343 平井昭光，前揭註 254，頁 25。 
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材料所產生智慧財產權之處理，應依需要預先約定344。 

第二目 為商業目的之材料移轉 

    在為商業目的使用研究材料之情況，相較於為研究目的之情況，必須加強商

業規範色彩，亦即，相較於資訊自由流通，機關對於該研究材料的權利及對價之

管理更為重要。在商業利用之情況，因為係有償使用具有商業價值的研究材料，

必須確實收取該使用之對價(原則上有償提供)，此外，亦須注意利用該研究材料

所產生智慧財產權之處理，再者，研究者與機關之間必須確實預先訂立協議，應

使用平衡二者利益之材料移轉契約345。 

第二項 史丹佛大學之材料移轉契約 

第一款 史丹佛大學之材料移轉契約締結程序 

第一目 取得材料之材料移轉契約(Incoming MTAs)締結程序 

取得材料之材料移轉契約係處理其他機構對史丹佛大學所進行之材料移

轉，所有取得材料之材料移轉契約必須經「產業契約辦公室」(Industrial Contracts 

Office, ICO)審查，研究者必須在線上提交材料移轉契約電子路徑表(MTA 

eRouting Form)，或填寫 PI 與簽署取得材料之材料移轉契約路徑表(Incoming 

MTA Routing Form)，並以電子郵件或傳真至產業契約辦公室。 

    取得材料之材料移轉契約上一般須有兩個簽名，以確保提供方與史丹佛大學

均同意材料移轉契約之條款，取得材料之計畫主持人(Principal Investigator)通常

亦被要求簽署承認契約之條款。 

第二目 提供材料之材料移轉契約(Outgoing MTAs)締結程序 

    提供材料之材料移轉契約係處理史丹佛大學對校外研究者(不論在非營利機

構或產業界)為研究目的所進行之材料移轉，史丹佛大學鼓勵研究者盡可能不締

結材料移轉契約即與其他研究者分享材料，應要求接受方未經提供方同意不得再

                                                 
344 科学技術・学術審議会 技術・研究基盤部会 産学官連携推進委員会 知的財産ワーキング・

グループ，知的財産ワーキング・グループ報告書，2002 年 11 月，

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu8/toushin/021101.htm (last visited March, 25 
2009 ) 
345 平井昭光，前揭註 254，頁 25。 
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分享材料，惟此要求不須使用如材料移轉契約等正式文件為之。若研究者認為其

被請求提供之材料可能具有商業價值且可能可授權予產業界，應與「技術授權辦

公室」(Office of Technology Licensing, OTL)聯絡346。 

第二款 史丹佛大學提供材料之材料移轉契約(Outgoing MTAs)政策 

    史丹福大學及技術授權辦公室關於提供有體研究材料之政策為，鼓勵教職員

及其他人員在將材料提供予學術界與非營利機構的研究者，或僅將材料使用於研

究目的之營利機構的研究者時，不使用額外文件即提供材料。若該材料仍需附加

文件，史丹佛大學提供一份可與材料一併移轉之簡易信函契約(brief letter 

agreement)。 

    若係將材料移轉予產業界的研究者，且不確定其是否將僅限於研究使用，則

有兩種方式可供選擇：(1)要求該研究者填寫一份將其材料使用僅限於研究或評

價目的之材料移轉契約，該文件應由該公司有權人員與技術授權辦公室簽署；(2)

關於該材料可能的授權或商業化，與技術授權辦公室聯絡347。 

第四節 材料移轉契約所造成的問題 

    雖然許多機構有效利用材料移轉契約以合理條件提供材料，然而，材料移轉

契約條款妨礙材料在研究者間廣泛流通之情況似乎變得越來越普遍348。材料移轉

契約的數量增加之同時，其複雜度亦增加，限制與義務可能延伸至遠超出材料本

身。由於材料移轉契約為雙方之間的契約，無專利權之地理或時間限制，因此能

延伸至遠超出專利權之範圍349。 

    材料移轉契約之共通問題為，須就個別材料移轉契約進行冗長的協商，導致

取得材料進行研究嚴重延遲；或雙方終究無法以合理條件達成協議，研究者因而

                                                 
346 Stanford University, Industrial Contracts Office, Material Transfer Agreements, available at 
http://www.stanford.edu/group/ICO/agmts/index.htm (last visited May 1, 2009). 
347 Stanford University, Office of Technology Licensing, Outgoing Material Transfer Agreements, 
available at http://otl.stanford.edu/inventors/policies.html (last visited may 1, 2009). 
348 National Institute of Health Working Group in Research Tools, Report Presented to the Advisory 
Committee to the Director (1998). 
349 Wendy D. Streitz, Alan B, Bennett, supra note 215, at 10. 
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無法取得材料350。 

    2003 年美國大學技術經理人協會(AUTM)年度會議調查關於材料移轉契約

對學術界及產業界而言重要的問題。對學術界而言，關於材料移轉契約最重要的

問題為非專屬、免權利金之授權，得為轉授權，材料之廣泛定義，發表限制，接

受方之發明所有權歸屬，賠償，對提供方之標示義務以及發明之定義。對產業界

而言，最重要的問題為未經授權之移轉與發表351。 

第一項 不同類型之移轉所造成的問題 

若依當事人之不同加以區分，材料移轉契約可分為三種類型：學術或研究機

構之間的移轉，學術界對產業界的移轉以及產業界對學術界的移轉，各需要不同

的條款352。 

第一款 學術界之間的移轉 

大學研究者之間的材料分享較無問題，主要因為參與交換之各個機構的文化

與動機相似。由於大部分大學研究係由少數聯邦機關所資助，其資助政策對於如

何提供與分享研究成果亦具有強烈影響。 

大部分大學為學術研究目的及時移轉材料，一般僅限制未經同意或通知不得

將材料移轉予第三人。這些移轉時常使用標準生物材料移轉契約(UBMTA)或與

其相當之契約所完成。 

當學術機構之間的移轉發生問題，通常是因為該材料曾被專屬授權，且該契

約條款對提供機構施加某些限制。然而，此通常可以避免，例如，即使在將專屬

材料為商業開發授權之情況，加州大學在授權契約中約定，其保留為內部研究目

的而使用材料與為在其他學術機構中研究而移轉材料之權利353。 

第二款 產業界對學術界的移轉 
                                                 
350 Department of Health and Human Services, Uniform Biological Material Transfer Agreement: 
Discussion of Public Comments Received; Publication of the Format of the Agreement, 60 F.R. 12771, 
at 12771 (1995); National Institute of Health Working Group in Research Tools, Report Presented to 
the Advisory Committee to the Director (1998). 
351 Victor Rodriguez, supra note 207, at 489. 
352 A Quick Guide to Material Transfer Agreements at UC Berkeley, available at 
http://www.spo.berkeley.edu/guide/mtaquick.html (last visited February 17, 2009) 
353 Wendy D. Streitz, Alan B, Bennett, supra note 215, at 11. 
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    產業界對學術界的移轉相較於大學之間的移轉，一般更複雜且更可能失敗，

尤其是在企業對大學研究者移轉時，由於雙方的目的不同。從產業界的觀點來

看，產業界對大學的移轉所使用之材料移轉契約在企業的法務部門中時常不受重

視，因為該移轉時常僅附隨於或實際上可能損及企業主要的商業利益。 

    從大學的觀點來看，大學為取得材料而自產業界取得之部分材料移轉契約從

未經簽署，因為其條款危害大學將知識廣泛提供予研究社群之目的354及根本的學

術原則、產生財務義務或創造大學所無法履行之法律義務，而與對第三人所負之

法律義務相互衝突355。以下進一步加以說明。 

第一目 限制發表研究成果 

    對學術界而言，最有問題之限制為限制及時發表研究成果之能力，因為對大

學及大學研究者而言，最根本的原則為維護不受限制發表研發成果之能力。材料

提供方特別是企業時常藉由材料移轉契約，要求對於研究者之原稿、摘要或發表

資料之複本等使用材料所取得之研究成果享有發表之同意權356、編輯權357、審閱

權358或要求延遲發表359，因而限制研究者之發表能力，將妨礙學術自由。 

    發表限制亦可能以間接方式出現在材料移轉契約中，例如，材料或與材料相

關資訊可能被指定為機密，若該機密資訊為解釋使用材料所得研發成果所必要，

則其亦為發表該研發成果所必要，同意將該資訊保密將使研究者永遠無法發表使

用材料所得研發成果360。 

    特別值得擔心的嚴重結果在於發表限制可能施加於學生，碩士生或博士後研

究員的研究計畫，其可能與透過材料移轉契約所取得之材料相關，若材料移轉契

                                                 
354 Council on Governmental Relations, Materials Transfer in Academia, at 5 (2003). 
355 Wendy D. Streitz, Alan B, Bennett, supra note 215, at 11. 
356 Department of Health and Human Services, Uniform Biological Material Transfer Agreement: 
Discussion of Public Comments Received; Publication of the Format of the Agreement, 60 F.R. 12771, 
at 12771 (1995). 
357 Wendy D. Streitz, Alan B, Bennett, supra note 215, at 11-12. 
358 A Quick Guide to Material Transfer Agreements at UC Berkeley, available at 
http://www.spo.berkeley.edu/guide/mtaquick.html (last visited February 17, 2009) 
359 Council on Governmental Relations, Materials Transfer in Academia, at 10 (2003). 
360 A Quick Guide to Material Transfer Agreements at UC Berkeley, available at 
http://www.spo.berkeley.edu/guide/mtaquick.html (last visited February 17, 2009) 
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約禁止或妨礙其發表能力─特別是碩博士論文，將可能嚴重影響其生涯規劃361。 

    材料提供方之所以施加發表限制，係為保護材料相關機密資訊與維護發明之

可專利性，此問題可藉由大學同意將企業之機密資訊自發表中刪除，以及延遲一

段時間(通常為 60-90 日)發表使企業得提出專利申請而解決362。 

第二目 不得在受第三人資助之研究計畫中使用材料 

    許多產業界的材料移轉契約中包含條款，禁止將材料使用於對第三人(包括

研究計畫之資助者)負有授權或諮詢義務之研究計畫363。 

第三目 對於研發成果擁有過度的所有權 

    大學研究者需要在未來研究中使用自己的研發成果，若材料提供方要求擁有

研究者使用材料所得研發成果(有時包含數據、發明與報告)，研究者不僅喪失研

發成果之所有權，亦無法使用自己的研發成果進行後續研究，將妨礙學術自由

364。例如，材料移轉契約中對於材料之定義可能不僅包含原始材料，亦包含研究

者使用原始材料所創造並融合其原創構想或概念之修改材料、衍生物365或改良物

366，有時甚至延伸至並非使用原始材料所創造，或其中並未包含原始材料之新材

料。材料提供方亦可能要求讓與研究者使用材料所完成之發明367。 

    除此之外，若材料提供方擁有研發成果之所有權，則研究者無法將研發成果

移轉或授權予其他機構進行產品之商業開發。並由於材料提供方經常並不資助研

究，研究者與未來資助者互動之能力亦可能因而受到限制，或可能與對目前資助

者所負之義務相互衝突，而無法履行對資助者所負之義務(例如，拜杜法下之義

務)368。大學有義務確保其研發成果廣泛對公眾提供，未能保有研發成果之所有

                                                 
361 Council on Governmental Relations, Materials Transfer in Academia, at 10-11 (2003). 
362 Wendy D. Streitz, Alan B, Bennett, supra note 215, at 11-12. 
363 A Quick Guide to Material Transfer Agreements at UC Berkeley, available at 
http://www.spo.berkeley.edu/guide/mtaquick.html (last visited February 17, 2009) 
364 Wendy D. Streitz, Alan B, Bennett, supra note 215, at 10. 
365 A Quick Guide to Material Transfer Agreements at UC Berkeley, available at 
http://www.spo.berkeley.edu/guide/mtaquick.html (last visited February 17, 2009) 
366 Department of Health and Human Services, Uniform Biological Material Transfer Agreement: 
Discussion of Public Comments Received; Publication of the Format of the Agreement, 60 F.R. 12771, 
at 12771 (1995). 
367 Council on Governmental Relations, Materials Transfer in Academia, at 12 (2003). 
368 A Quick Guide to Material Transfer Agreements at UC Berkeley, available at 
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權將使大學無法履行其義務369。此外，尚可能使研究者難以與其他研究者合作370。 

    這種條款亦可能限制研究者之發表能力371，因為許多期刊要求作者將其論文

中所描述之材料提供予其他研究者，以重複研究、驗證研究成果，但在這種情況，

能否提供係由材料提供方所控制，而非研究者本身，若欠缺所有權與提供材料予

其他研究者之能力，研究者之論文可能不會被接受發表372。 

    雖然，在許多情況，材料提供方有正當理由堅持擁有使用原始材料所創造的

修改物之所有權。例如，若一個耗費數年所創造之載體現在能被輕易修改而融合

新功能，提供方將不願放棄對於現在能更輕易被吸收的改良物之權利373。 

    然而，在許多情況，這種條款為提供方使用太廣泛的方法確保其權利無任何

損失之結果，當提供方能確保擁有原始材料與其中包含原始材料的改良物之所有

權時，協商通常能找出平衡的解決方法。在大部分情況，提供方之顧慮可藉由適

當的授權契約解決，而非移轉所有權374。 

第四目 與法定或其他契約義務相互衝突 

或許對大學的材料移轉契約而言，最困難之處在於可能締結創造相互衝突的

義務之契約，這種情況經常發生，因為材料提供方經常並未資助利用該材料之研

究，研究資助通常由完全不同的來源所提供，一般來自於政府，但亦可能來自於

其他私人企業375，因此，材料移轉契約中可能包含與既存資助契約中的義務相互

衝突之義務，又該材料可能與依另一份材料移轉契約所取得之材料一起使用，在

這些情況可能導致授與二個或更多人對於發明相互衝突的權利376。 

    儘管這些義務一般來自於私人研究資助，當依材料移轉契約所取得之材料係

在受聯邦資助的研究中使用時，聯邦政府對於該研究所完成的發明將享有某些權

                                                                                                                                            
http://www.spo.berkeley.edu/guide/mtaquick.html (last visited February 17, 2009) 
369 Council on Governmental Relations, Materials Transfer in Academia, at 12 (2003). 
370 Victor Rodriguez, supra note 207, at 490. 
371 Council on Governmental Relations, Materials Transfer in Academia, at 10 (2003). 
372 Council on Governmental Relations, Materials Transfer in Academia, at 18-19 (2003). 
373 Wendy D. Streitz, Alan B, Bennett, supra note 215, at 12. 
374 Council on Governmental Relations, Materials Transfer in Academia, at 18-19 (2003). 
375 Wendy D. Streitz, Alan B, Bennett, supra note 215, at 12. 
376 A Quick Guide to Material Transfer Agreements at UC Berkeley, available at 
http://www.spo.berkeley.edu/guide/mtaquick.html (last visited February 17, 2009) 
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利377。其中最顯著者為拜杜法下聯邦政府就該發明享有非專屬、不可移轉、不可

撤回、無償、全球性之實施權，得為美國之利益或代表美國實施該發明之規定。 

    顯然，大學不能締結將創造新的義務之材料移轉契約，而與法定義務或對他

人所負之契約義務相互衝突。例如，若取得特定研究工具或材料之材料移轉契約

要求將發明專屬授權予提供方，將限制該計畫無法再取得其他具有相似義務之材

料或研究資助，因為一個計畫所完成之發明只能專屬授權一次378。因此，材料移

轉契約時常必須與既存資助契約或其他材料移轉契約一併檢視，以確保這些契約

之條款並未相互衝突379。 

    從而大學或研究者在決定特定投入(input)對於計畫之重要性時必須非常謹

慎，可能須按優先順序將智慧財產權分配予研究資助者與材料提供方。從研究計

畫投入之複雜度與研究工具及材料所有權之複雜度增加明顯可知，某個計畫欲取

得全套工具可能完全不可能。研究材料或資訊所有權分散將影響進行基礎研究之

實際能力，或至少將影響使用最有效的研究工具為之380。 

第五目 非專屬、免權利金之回饋授權 

    大學，特別是公立大學或大部分研究係由政府資助之機構，有義務及時將創

新對公眾提供，此義務係基於拜杜法與大學之任務，達成此義務的方法之一為將

發明授權予能投資於生產實際產品所需額外研發之私人企業。然而，要求將發明

非專屬、免權利金授權予材料提供方之材料移轉契約將危害大學之公共利益義

務，因為若材料提供方無意自行將發明商業化，該非專屬、免權利金授權之存在

將使其他企業不願締結授權契約，因為其將欠缺證明投資於技術發展為正當所需

之專屬性，從而有效地「擱置」該技術。一個時常可接受之解決方法為，僅將必

須使用其材料始能完成的發明授權予提供方，這些發明代表提供方之正當商業利

                                                 
377 A Quick Guide to Material Transfer Agreements at UC Berkeley, available at 
http://www.spo.berkeley.edu/guide/mtaquick.html (last visited February 17, 2009) 
378 Wendy D. Streitz, Alan B, Bennett, supra note 215, at 12. 
379 Council on Governmental Relations, Materials Transfer in Academia, at 6 (2003). 
380 Wendy D. Streitz, Alan B, Bennett, supra note 215, at 12. 
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益，且一般僅有提供方處於商業化地位381。 

    公共機構特別關心資助該機構之公共資金不會被用於間接資助私人企業，在

許多情況，使私人企業無償取得智慧財產權之授權契約將造成不公平的結果，此

成為大學的嚴重問題與建立緊密的產學合作關係之障礙382。 

第六目 要求不當賠償 

材料移轉契約條款可能要求接受方賠償提供方因使用材料所可能發生之任

何損害，亦即提供方無須負責，即使其提供材料時並未適當警告相關危險或必要

的注意383。 

大學的管理部門與研究者之利益可能發生分歧，研究者主要需要取得材料以

進行研究，大學則試圖維護其根本的原則與避免昂貴的訴訟。更不用說，由於研

究者、企業與大學的利益不必然一致，這些情況可能變得非常複雜。各方之共同

利益能促進研究進行，且在大部分情況，能發展出滿足各方主要需求之解決方

法。不幸的是，發展這些解決方法可能花費長時間，對許多私人企業而言，相較

於對其主要商業利益而言更重要的許多智慧財產權相關交易，為大學研究者協商

材料移轉契約較不受到重視384。 

第二項 國家衛生院工作小組關於研究工具之報告 

    材料係屬研究工具。為因應材料移轉契約妨礙研究工具在研究者之間廣泛散

布之問題，1998 年國家衛生院主任(Director)透過諮詢委員會(Advisory Committee 

to the Director)組成關於研究工具之工作小組，其任務為調查受國家衛生院資助

之研究者在取得專屬研究工具上所面臨之問題，包括拒絕授權、沉重的權利金義

務、材料及資訊散布之限制、與商業公司合作能力之限制以及預先移轉未來發明

之智慧財產權，發掘並評估國家衛生院所可能作出的回應，考量智慧財產權人及

研究使用者相互衝突之利益以及國家衛生院作為公共機構及研究資助者之角

                                                 
381 Wendy D. Streitz, Alan B, Bennett, supra note 215, at 12-13. 
382 Wendy D. Streitz, Alan B, Bennett, supra note 215, at 13. 
383 Victor Rodriguez, supra note 207, at 490. 
384 Wendy D. Streitz, Alan B, Bennett, supra note 215, at 13. 
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色。以下列出工作小組透過諮詢委員會對國家衛生院主任所提出之報告385中發現

的問題。 

(1)  許多進行生物醫學研究之研究者與機構在協商取得研究工具之條件上遇到

越來越多的困難與延遲。 

(2)  國家衛生院在促進研究工具及材料於公、私部門之生物醫學研究中使用上

具有強烈的利益。 

(3)  國家衛生院在促進於受國家衛生院資助之研究過程中所產生的發明之商業

發展與廣泛取得上具有強烈的利益。 

(4)  一個機構之研究工具可能為另一個機構之終端產品。 

(5)  研究工具之價值很難評估，並且依每個研究工具與每次使用而有很大的不

同，提供方與使用者對於研究工具價值之評估可能不同。 

(6)  個案協商取得研究工具及材料使用之許可造成重大管理負擔而延遲研究。 

(7)  標準化研究工具授權條件之努力至今僅取得有限的成功。 

(8)  許多研究工具之研發相當昂貴且對於擁有之公司具有重要的競爭價值。 

(9)  試圖自其專屬研究工具保留競爭優勢之機構一般不願免費提供，為降低競

爭傷害之風險，其可能試圖限制誰能取得研究工具，限制其如何被使用，

以及限制或遲延研究成果之揭露。 

(10) 已投資於研發有價值的研究工具之私人公司，負有以回饋價值予其股東的

方式加以利用之忠實義務。 

(11) 某些生物醫學研究工具之使用者僅有有限的資源以支付預付費用(up-front 

fees)，儘管其使用研究工具可能產生有價值的未來發明。研究工具提供方

試圖自研究工具所產生的未來發明獲利之授權機制，時常涉及未來權利金

義務或對於未來智慧財產權之權利，因而限制未來研究資助與技術移轉之

機會。 

                                                 
385 National Institute of Health Working Group on Research Tools, Report Presented to the Advisory 
Committee to the Director (1998). 
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(12) 某些生物醫學研究工具之使用者能支付高額預付費用，但不願與並未分擔

產品開發風險及成本之機構分享未來可能產生的發明之利益。 

(13) 研究工具本質與價值之不同與研究工具擁有者與使用者的任務與限制之不

同，使得在生物醫學研究領域中標準化取得研究工具之條件很困難且可能

不受歡迎。 

工作小組進而作出以下建議。 

(1)  國家衛生院應盡可能促進研究工具不經締結契約之自由散布，特別在商業

獲利的可能性很遙遠時。 

(2)  國家衛生院應促進標準生物材料移轉契約之使用，與其他標準契約之發

展，以降低個案審查及協商之需求。 

(3)  國家衛生院應為受國家衛生院資助者就何謂授權及材料移轉契約中的合理

條件發展與散布準則，以處理其他機構所有的研究工具之取得，與以國家

衛生院資助所創造的研究工具之提供。 

(4)  國家衛生院應檢討其關於以其內部或外部資助所產生的研究工具之散布政

策，並修正與加強政策以符合本報告之建議。 

(5)  國家衛生院應促進為生物醫學研發社群的研究工具討論會之建立。 

    在工作小組所作出之建議中，以下特別就(2)及(3)加以說明。關於建議(2)，    

公共機構及私人機構均表示，由於審查與協商授權契約及材料移轉契約的條款之

積壓導致研究工具移轉發生嚴重延遲，這種延遲能藉由雙方機構均預先同意的標

準契約之使用而加以避免，這種契約以標準生物材料移轉契約(UBMTA)之形式

存在而用於非營利機構之間的移轉。但儘管許多大學已同意標準生物材料移轉契

約之條款，其大部份在日常交易中仍繼續使用自己的契約形式。國家衛生院應考

慮制定法規使標準材料移轉契約之使用成為慣例而非研究工具移轉之例外，儘管

承認標準生物材料移轉契約僅適用於大部份而非全部的移轉，例如，該法規得將

為製造與銷售予研究社群之明確目的而授權予公司之資源列為例外。 
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    若標準生物材料移轉契約不適合日常使用，應發展更能滿足非營利機構需求

之其他形式，例如，修改標準生物材料移轉契約以確保保存取得專利權的獨特研

究資源之潛在商業用途。 

    關於建議(3)，研究工具提供方與使用者之間的協商一再被控制發表、揭露

與未來智慧財產權之少數契約條件所困住，這些協商時常被非營利機構及私人公

司對於拜度法之要求與接受國家衛生院資助的機構之責任的困惑所複雜化，國家

衛生院所提供之準則將協助協商者減少為達成相互同意的條件所需重覆之次數。 

第三項 實證調查 

第一款 2002 年 

    已發表的研究中的資訊、資料386與材料之自由與公開分享，為重複已發表的

成果、科學有效進步與學生的教育所不可或缺，然而，在實務中，自由分享之理

想時常遭到破壞。有學者於2002年對於在學術遺傳學領域中拒絕提供資料之情況

進行調查387，結果顯示曾經請求他人提供已發表的研究之額外資訊、資料或材料

的遺傳學者中，有47%表示在過去三年內至少有一個請求曾經被拒絕，所有的發

表後請求中有10%被拒絕。因為被拒絕提供資料，有28%的遺傳學者表示其曾經

無法驗證已發表的研究，有12%表示在過去三年內，其曾經拒絕其他學者之請求。 

    在表示曾經故意拒絕提供已發表的成果之資料的遺傳學者中，有80%表示產

生材料或資訊太過於費力，有64%表示係為保護研究生、博士後研究員或資淺的

教師之發表能力，有53%則表示係為保護自己的發表能力。有25%的遺傳學者表

示分享在過去10年內減少，有14%則表示分享增加。 

    基於上述調查結果，學者之結論認為拒絕提供資料之情況在學術遺傳學領域

中發生，並影響重要的研究活動，例如，驗證已發表的成果之能力。資源缺乏及

研究競爭，在研究者拒絕提供資料、材料與資訊予其他學術遺傳學者之決定中可

                                                 
386 將「資料」定義為包含一切得用於未來研究之研究成果、技術與材料。 
387 Eric G. Campbell, Brian R. Clarridge, Manjusha Gokhale, Lauren Birenbaum, Stephen Hilgartner, 
Neil A. Holtzman, David Blumenthal, Data Withholding in Academic Genetics: Evidence From A 
National Survey, 287 J Am Med Assoc 473 (2002). 
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能扮演重要角色388。基因研究之商業應用、越來越依賴產業資助與在大學中商業

規範之增加，亦可能導致拒絕提供資料。進行以大學為基礎的研究之商業化與拒

絕提供資料之可能性增加非常有關389。 

    在各種資料之中，研究者於請求其他學術研究者提供生物材料時最可能被拒

絕，某些拒絕可能係基於珍貴材料之稀少性或人體之顧慮，然而，亦可能係因材

料移轉契約已變得相當複雜及苛刻以致阻礙分享，若是如此，調查結果顯示迫切

需要釐清與促進分享生物材料之過程390。 

第二款 2005 年 

有學者於 2005 年對於大學、政府與非營利機構之生物醫學研究者進行調查

391。其除了調查取得他人的智慧財產權外，亦調查研究者能取得其他實驗室所創

造的有體研究材料及資料之程度。結果顯示大約有 75%的回覆者在過去兩年內至

少請求提供材料 1 次，平均，學者在過去兩年內大約對其他學者請求提供材料 7

次與對產業界研究室請求提供 2 次，然而，有 19%的回覆者表示其最近一次的請

求被拒絕，將近一半的回覆者在兩年期間內至少有一個請求被拒絕，拒絕的比率

以大學對產業界的請求最高，其次為產業界對大學的請求，產業界對產業界的請

求最低。此外，拒絕請求之情況似乎正在增加，遺傳學者於 1997 年至 1999 年之

間有 10%的材料移轉請求被拒絕392，在本調查中的基因體學研究者於 2003 年至

2004 年的被拒絕率則為 18%。 

    在一年期間內，平均有 1/6 的回覆者表示因自其他學者取得材料上的延遲，

                                                 
388 Eric G. Campbell, Brian R. Clarridge, Manjusha Gokhale, Lauren Birenbaum, Stephen Hilgartner, 
Neil A. Holtzman, David Blumenthal, supra note 387, at 473. 
389 Eric G. Campbell, Brian R. Clarridge, Manjusha Gokhale, Lauren Birenbaum, Stephen Hilgartner, 
Neil A. Holtzman, David Blumenthal, supra note 387, at 479. 
390 Eric G. Campbell, Brian R. Clarridge, Manjusha Gokhale, Lauren Birenbaum, Stephen Hilgartner, 
Neil A. Holtzman, David Blumenthal, supra note 387, at 479. 
391 John P. Walsh, Charlene Cho, Wesley M. Cohen, View from the Bench: Patents and Material 
Transfers, 309 Science 2002 (2005)；John P. Walsh, Charlene Cho and Wesley M. Cohen, Patents, 
Material Transfer, and Access to Research Inputs in Biomedical Research, Final Report to the National 
Academy of Sciences’ Committee Intellectual Property Rights in Genomics and Protein-Related 
Inventions (2005).轉引自 National Academies, Reaping the Benefits of Genomic and Proteomic 
Research: Intellectual Property Rights, Innovation, and Public Health, 128-131 (2005). 
392 Eric G. Campbell, Brian R. Clarridge, Manjusha Gokhale, Lauren Birenbaum, Stephen Hilgartner, 
Neil A. Holtzman, David Blumenthal, supra note 387, at 473. 



 

 114

導致其所進行之研究計畫中至少有一個遭受超過一個月的延遲，在快速發展的研

究領域中為顯著的延遲。其他學者拒絕研究材料之請求，導致大約有 1/14 的研

究者每年放棄至少一個研究。 

學者亦調查關於材料移轉契約之成本及負擔。僅有 42%的請求被要求締結材

料移轉契約，有無正式契約似乎並非最終是否分享材料之關鍵，產業界提供方比

學術界提供方更可能要求締結材料移轉契約。對於研究材料入之請求中僅有 11%

導致持續超過一個月的材料移轉契約協商，此外，在幾乎所有的案例中，對於請

求之材料不須立即支付費用。然而，有 8%的研究材料請求協商材料移轉契約導

致研究停止超過 1 個月。儘管材料移轉契約一般不必然導致延遲或施加費用，其

卻經常附有條件，特別是來自產業界提供方之材料移轉契約，時常包含某種形式

的延展性權利要求。已締結之材料移轉契約中，有 29%有延展性權利，有 16%

要求權利金，有 26%的材料移轉契約施加發表限制。對於藥品之請求最可能產生

這種限制，這類契約中有 70%包含對於使用藥品的研究成果之某種發表限制。 

基於上述調查結果，學者之結論認為調查結果無法證實智慧財產權之取得限

制目前已阻礙生物醫學研究之主張，但有證據顯示研究材料之取得更常受到限

制，不論其已取得專利權或未取得專利權，且研究計畫將因此受害。被拒絕提供

有體研究材料之結果比無法取得他人的智慧財產權授權更嚴重，因為在後者之情

況仍得進行研究，儘管面臨一些責任風險。 

    對學者而言，延遲或拒絕請求最普遍的理由在於須花費之努力與保護發表之

需求。對產業界而言，最重要的理由則在於保護商業價值之需求與接受方不願意

接受限制性條款。因此，除了須簡化提供材料之負擔與成本外，亦須解決研究以

及商業競爭所產生之衝突。 

第五節 標準生物材料移轉契約 

第一項 標準生物材料移轉契約簡介 

    美國公共衛生服務部(Public Health Service, PHS)所屬之國家衛生院(National 

Institute of Health, NIH)、大學技術經理人協會(Association of University 
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Technology Managers, AUTM)以及各大學、法律事務所與產業界代表，自 1990

年起合作擬定「標準生物材料移轉契約」(Uniform Biological Material Transfer 

Agreement, UBMTA393)，以制式契約範本之方式，處理對於某些材料移轉契約所

施加的契約義務之疑慮，簡化公共與非營利機構之間分享專屬材料之過程，並降

低分享材料之管理負擔394，以促進材料之流通。 

  國家衛生院於 1995 年 3 月 8 日發布供公共及非營利機構使用之最終版本的

標準生物材料移轉契約，記錄依據標準生物材料移轉契約所進行的個別材料移轉

之履約信函(Implementing Letter)，以及供公共及非營利機構之間移轉未取得專利

權的生物材料之簡易信函契約(Simple Letter Agreement)。國家衛生院建議公共及

非營利機構之間為研究目的交換生物材料時普遍使用標準生物材料移轉契約，營

利機構亦得選擇使用此契約。在機構簽署標準生物材料移轉契約之主契約

(Master Agreement)後，機構之間的個別材料移轉便得依據標準生物材料移轉契約

之條款，而無需就每次移轉分別協商，個別生物材料移轉僅須簽署履約信函即完

成。 

    履約信函中包含提供機構、接受機構之名稱及地址，提供方研究者、接受方

研究者之姓名、職稱與地址，對於原始材料之描述，為補償提供方準備及提供之

費用所支付的移轉費用之金額，聲明該生物材料移轉係依據標準生物材料移轉契

約之條款，以及保證(certify)提供與接受機構已簽署標準生物材料移轉契約。履

約信函由提供方研究者與接受方研究者簽署，若接受方研究者無權代表其機構簽

署時，接受機構有權人員亦須簽署395。接受機構有權人員具有法律拘束力之簽

名，使提供機構能確保接受機構係標準生物材料移轉契約之簽署者，此確保非常

重要，因為若接受機構並非標準生物材料移轉契約之簽署者，其將不受標準生物

                                                 
393 Uniform Biological Material Transfer Agreement (March 8, 1995), available at 
http://www.autm.net/about TT/masterAgreement.doc (last visited January 30, 2009) 
394 Department of Health and Human Services, Uniform Biological Material Transfer Agreement: 
Discussion of Public Comments Received; Publication of the Format of the Agreement, 60 F.R. 12771, 
at 12771 (1995). 
395 Association of University Technology Managers, UBMTA Implementing Latter, available at 
http://www.autm.net/AM/Template.cfm?Section=Technology_Transfer_Resources&Template=/CM/Co
ntentDisplay.cfm&ContentID=1407 (last visited January 30, 2009). 
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材料移轉契約條款所拘束。雙方研究者的簽名為雙方機構提供材料移轉之必要紀

錄，當然，機構得自由決定本身關於標準生物材料移轉契約之簽名政策。 

    然而，簽署機構仍保有就具有特殊商業或研究價值的材料為特別處理之選擇

權，因此，簽署機構並不被強制使用標準生物材料移轉契約。 

    公共及非營利機構之間移轉未取得專利權之生物材料時，或為未簽署標準生

物材料移轉契約之機構，可使用簡易信函契約。簡易信函契約包含標準生物材料

移轉契約之主要條款。然而，簡易信函契約不包含標準生物材料移轉契約中的定

義部份，將對於材料之描述放入文件中，不處理接受方利用原始材料所創造的修

改材料或新創材料之所有權歸屬，以及不包含關於終止之條款。簡易信函契約必

須由提供機構與接受機構有權人員簽署396。 

    大學技術經理人協會負責保管已簽署的標準生物材料移轉契約之主契約，並

定期公布簽署機構之名稱、簽署人員之姓名及職稱與簽署日期。若有機構嗣後決

定撤銷其簽署，大學技術經理人協會將記載撤銷日期397。目前已有 342 個機構簽

署標準生物材料移轉契約，主要為位於美國之機構，但亦包含許多位於其他國家

之機構398 

    國家衛生院、大學技術經理人協會(AUTM)與藥品製造協會之產業代表於

1992 年發展出產業界對非營利機構移轉材料時所使用之標準生物材料移轉契約

草約，並於 1992 年 12 月 31 日提供予大學技術經理人協會之會員傳閱，其調整

原標準生物材料移轉契約，使產業界提供方得選擇對於利用其材料所完成之發明

協議授權契約，但至今尚未被採納399。 

                                                 
396 Association of University Technology Managers, Simple Letter Agreement for the Transfer for 
materials, available at 
http://www.autm.net/AM/Template.cfm?Section=Technology_Transfer_Resources&Template=/CM/Co
ntentDisplay.cfm&ContentID=1400 (last visited January 30, 2009). 
397 Association of University Technology Managers, UBMTA Federal Register, available at 
http://www.autm.net/AM/Template.cfm?Section=Technology_Transfer_Resources&Template=/CM/Co
ntentDisplay.cfm&ContentID=1409 (last visited January 30, 2009). 
398 Signatories to the March 8, 1995 Master Agreement, available at 
http://www.autm.net/AM/Template.cfm?Section=Technology_Transfer_Resources&Template=/CM/Co
ntentDisplay.cfm&ContentID=2362 ((last visited January 30, 2009).) 
399 Association of University Technology Managers, UBMTA Federal Register, available at 
http://www.autm.net/AM/Template.cfm?Section=Technology_Transfer_Resources&Template=/CM/Co
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    工作小組最終未創造非營利機構對產業界移轉材料時所使用之契約，因為其

被認為主要屬於授權協商。大部分機構有授權契約範本為營利機構內部使用生物

材料，以及為生物材料之商業銷售。 

    我國中央研究院已仿照標準生物材料移轉契約而擬定「生物材料移轉合約」

範本中英文版400，其內容大致上等同於標準生物材料移轉契約，因此以下關於標

準生物材料移轉契約之討論，亦可供中央研究院之「生物材料移轉合約」範本參

考。 

第二項 標準生物材料移轉契約條款之分析 

第一款 定義 

1. 提供方(PROVIDER)：提供原始材料之機構。機構名稱及地址詳列於履約信

函401。 

2. 提供方研究者(PROVIDER SCIENTIST)：姓名及地址詳列於履約信函。 

3. 接受方(RECIPIENT)：接受原始材料之機構。機構名稱及地址詳列於履約信

函。 

4. 接受方研究者(RECIPIENT SCIENTIST)：姓名及地址詳列於履約信函。 

5. 原始材料(ORIGINAL MATERIAL)：對於所移轉的材料之描述詳述於履約信

函。 

    原始材料係指提供方有體移轉予接受方之材料。對於原始材料之描述必須足

夠特定以區別原始材料、修改材料與子代。但由於標準生物材料移轉契約中對於

原始材料、修改材料與子代之定義模糊不清，可能很難加以描述402。 

6. 本材料(MATERIAL)：包含原始材料、子代與未經修改的衍生物；但不包含：

(a)修改材料，或(b)接受方利用本材料所創造之非屬修改材料、子代或未經修

改的衍生物之其他材料。 

                                                                                                                                            
ntentDisplay.cfm&ContentID=1409. (last visited January 30, 2009). 
400 Available at http://otl.sinica.edu.tw/index.php?v=6 (last visited May 1 ,2009) 
401 1. PROVIDER: Organization providing the ORIGINAL MATERIAL. The name and address of this 
party will be specified in an implementing letter. 
402 Melissa Schwaller, supra note 213, at 210. 
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    此定義是循環的，因為對於本材料之定義中仍包含「本材料」一詞403。 

7. 子代(PROGENY)：本材料未經修改之後代。例如：病毒、細胞或其他生物體

之後代。 

    對於子代之定義中包含「本材料」一詞，而對於本材料之定義中包含「子代」

一詞404。 

8. 未經修改的衍生物(UNMODIFIED DERIVATIVES)：由接受方所創造之新創

材料，其中帶有原始材料中未經修改的功能性次單位或由原始材料所表達的

產物。例如：由原始細胞株所複製之次代、由原始材料所純化或分段分離之

成品、由提供方所提供之原始 DNA/RNA 所表達的蛋白質、或由融合瘤細胞

株所釋出的單株抗體。 

9. 修改材料(MODIFICATIONS)：由接受方所創造之包含或融合本材料的新創材

料。 

10. 商業目的(COMMERCIAL PURPOSES)：將本材料或修改材料銷售、租賃、

授權、或移轉予營利機構。商業目的並應包含，任何機構（包括接受方）使

用本材料或修改材料從事委託研究、篩選化合物資料庫、生產或製造供一般

銷售之產品，或因進行研究活動而將本材料或修改材料銷售、租賃、授權或

移轉予營利機構。然而，接受產業界資助之學術研究，除非符合本定義前揭

情況之一，不應被認為當然係將本材料或修改材料用於商業目的。 

     本條禁止利用所移轉的材料從事幾乎所有的商業活動405。 接受方機構與研

究者不得將利用原始材料所創造之任何新創材料銷售、租賃、授權或移轉予任何

營利機構。接受方機構亦不得為營利機構進行研究活動，只要符合本條約定的情

況之一。但若一間實驗室同時進行受國家衛生院資助與營利之研究，本條約定可

能很難執行406。 

                                                 
403 Melissa Schwaller, supra note 213, at 211. 
404 Melissa Schwaller, supra note 213, at 211. 
405 王偉霖，前揭註 288，頁 6。 
406 Melissa Schwaller, supra note 213, at 213. 
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    本條最後一段約定係爲便於產學合作，避免接受方一旦接受企業研究經費資

助從事研究，即被視為將本材料或修改材料用於商業目的407。 

11. 非營利機構(NONPROFIT ORGANIZATION(S))：大學或其他高等教育機構、

依美國內地稅法(Internal Revenue Code of 1954, 26 U.S.C. 501)認定免稅之機

構、或符合各州非營利機構法之任何非營利科學或教育機構，以及政府機關。 

    定義非營利機構係爲決定接受方得與何種機構進行何種活動408。 

第二款 契約條款 

1. 提供方保有本材料以及包含或融合於修改材料中的本材料之所有權。 

    實際上，此意味接受方為了銷售其所創造之包含或融合原始材料、子代或未

經修改的衍生物之修改材料，必須特別取得提供方所提供的本材料之所有權移轉

409。 

2. 接受方保有下列所有權：(a)修改材料（但不包括其中由提供方保有所有權之

本材料），(b)利用原始材料或修改材料所創造之非子代、未經修改的衍生物

或修改材料之新創材料（亦即，不包括原始材料、子代與未經修改的衍生物）。

若本條之成果係提供方與接受方合作所產生，則得經協商由雙方共有。 

有認為本條後段關於共有之約定形同虛設，因為是否為雙方共有仍須再經協

商，且並未約定若雙方協議不成時研發成果之歸屬究應如何，可謂徒增雙方關係

之不確定性。不如在條文中明確約定為雙方共有，或至少約定在何種情況下為雙

方共有。此外，對於雙方共有時相互的持有比例亦應有更明確的約定410。 

3. 接受方與接受方研究者同意下列事項： 

(a) 本材料僅供教學及學術研究目的使用。 

(b) 本材料未經提供方書面同意，不得使用於人體、臨床試驗或涉及人體之診

斷目的。 

                                                 
407 王偉霖，前揭註 288，頁 6，註 9。 
408 Melissa Schwaller, supra note 213, at 213. 
409 Melissa Schwaller, supra note 213, at 214. 
410 王偉霖，前揭註 288，頁 8。 
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(c) 本材料僅能在接受方機構中接受方研究者的實驗室內，依接受方研究者或

其他受其直接監督之人的指示使用。 

(d) 本材料未經提供方事前書面同意，不得移轉予接受方機構內之他人。 

    本條第(a)項僅允許接受方為教學及學術研究等非營利目的使用本材料，若

接受方欲將本材料用於商業目的，依第 5 條第(c)項必須另外取得提供方之商業

授權411。 

    本條之目的係控制責任與保護智慧財產權。本條之重要性在於告知接受方若

未充分確保材料之行蹤及安全可能違約，以保護公共健康(避免疏忽的意外)412。 

4. 若有非在接受方研究者直接監督下工作之任何人請求提供本材料，接受方與

接受方研究者同意通知提供方，由提供方決定是否提供。在供應許可範圍內，

提供方或提供方研究者同意以本契約之另一份履約信函或與本契約具有同等

條款之其他契約，提供本材料予希望重複接受方研究者的研究之其他研究者

（至少對任職於非營利機構者）；但該研究者應補償提供方有關準備及提供

本材料之任何費用。 

    依本條約定，接受方機構與研究者同意不將材料移轉予不受履約信函拘束之

任何人。若他人希望取得材料，接受方應通知提供方機構，由其雙方簽署履約信

函。此能確保各方均為這些條款所拘束413。 

    提供方必須提供材料予希望重複接受方的研究之人，此促進科學研究驗證與

改善目前知識之目的，然而為何包含「希望重複接受方研究者的研究」一句並不

清楚，由於標準生物材料移轉契約之主要目的係分享研究工具，為何設有第三人

目的之限制？判斷第三人目的為何之標準亦不清楚414。 

5.  

(a) 接受方與接受方研究者得不受限制地提供由接受方利用原始材料所創造

                                                 
411 王偉霖，前揭註 288，頁 7。 
412 Melissa Schwaller, supra note 213, at 216. 
413 Melissa Schwaller, supra note 213, at 216-217. 
414 Melissa Schwaller, supra note 213, at 217. 
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之新創材料，若該新創材料非屬子代、未經修改的衍生物或修改材料。 

(b) 接受方得依本契約之另一份履約信函(或一份至少同樣保護提供方權利之

契約)，提供修改材料予非營利機構，僅供研究及教學目的使用。 

(c) 未經提供方書面同意，接受方與接受方研究者不得提供修改材料用於商業

目的。接受方瞭解此種商業目的必須取得提供方之商業授權，且提供方就

其融合於修改材料中的本材料之所有權並無為商業授權之義務。然而，本

項並不禁止接受方將其就修改材料、其製造方法或用途所取得之智慧財產

權為商業授權。 

    接受方雖依本契約條款第二條之約定擁有修改材料之所有權，但僅能將其提

供予非營利機構，且必須依一份與標準生物材料移轉契約同樣保護提供方權利之

契約；未經提供方書面同意，接受方不得提供修改材料用於商業目的。其理由係

爲保護提供方對於包含或融合於修改材料中的本材料之所有權415。 

    本條第(b)款中「同樣保護提供方權利」之用語不甚明確，應於契約中明定

哪些事項及權利為提供方所真正關切者，例如，所有權歸屬、擔保條款、責任限

制、公開發表等，並應具體指明其保護之程度，以免日後資生爭議416。 

    惟本條中受限制者係修改材料之移轉，若係接受方就修改材料、修改材料的

製造方法或用途所取得之智慧財產權之授權則不受限制417。 

6. 接受方瞭解本材料得或可能得申請專利。除本契約另有約定外，提供方並未

將其所有之專利權、專利申請權、營業秘密或其他專屬權（包括提供方所創

造之本材料的任何變種）明示或默示授權或提供其他權利予接受方。尤其是，

提供方並未明示或默示授權或提供其他權利予接受方將本材料、修改材料、

或任何提供方所有之相關專利使用於商業目的。 

    本條區分對於材料之權利與材料相關之智慧財產權。標準生物材料移轉契約

                                                 
415 Melissa Schwaller, supra note 213, at 218. 
416 王偉霖，前揭註 288，頁 8。 
417 王偉霖，前揭註 288，頁 8。 
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表明該契約僅處理有體材料而不提供材料相關之任何智慧財產權418。 

    若接受方使用材料超出標準生物材料移轉契約之範圍，只要就本材料取得專

利權，本條保留提供方起訴主張接受方侵權之權利，419。 

7. 若接受方希望使用或授權本材料或修改材料用於商業目的，接受方同意在使

用前真誠地與提供方協商訂立商業授權契約。接受方瞭解提供方並無授權予

接受方之義務，並得專屬或非專屬商業授權予他人，或銷售或轉讓本材料全

部或部分的權利予任何第三人，但前述行為不得妨礙他人既有之權利及對聯

邦政府所負之義務。 

    重申第 5 條第(c)項之約定。本條清楚表示接受方可能無法取得專屬授權並

可能實際上無法再使用材料，至少在商業上，若提供方專屬商業授權予他人420。 

8. 接受方得就其利用本材料所完成之發明自由提出專利申請，但同意於就修改

材料或本材料之製造方法或用途提出專利申請時通知提供方。 

    本條後段之目的為使提供方得決定該發明是否應為其所共有421。 

    本條約定允許接受方不經通知即提出專利申請，只要該發明不包含或融合原

始材料、子代或未經修改的衍生物。其不合理之處在於，若接受方就其所接受之

有體材料本身提出專利申請不須通知提供方，但若其就融合該有體材料之發明提

出專利申請則必須通知提供方422。 

9. 任何依本契約所移轉之本材料本質上具實驗性並可能具危險性。提供方不為

任何事實表明及任何種類之擔保，不論明示或默示。提供方不就商業性

(MERCHANTABILITY)或適合特定目的(FITNESS FOR A PARTICULAR 

PURPOSE)，或使用本材料不會侵害他人之專利權、著作權、商標權或其他

專屬權為明示或默示的擔保。 

                                                 
418 Ann Monotti, supra note 27, at 91. 
419 35 U.S.C.§271 (2000)；Melissa Schwaller, supra note 213, at 219. 
420 Melissa Schwaller, supra note 213, at 219. 
421 Department of Health and Human Services, Uniform Biological Material Transfer Agreement: 
Discussion of Public Comments Received; Publication of the Format of the Agreement, 60 F.R. 12771, 
at 12772 (1995). 
422 Melissa Schwaller, supra note 213, at 220. 
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    本條係所謂「無擔保條款」。提供方不擔保接受方使用原始材料、子代與未

經修改的衍生物，不須另外取得第三人之授權423。 

10. 除了法律明文禁止外，接受方應承擔使用、存放或處置本材料所可能產生之

一切損害賠償責任。提供方對於歸責或起因於接受方使用本材料，由接受方

所提出，或由第三人對接受方所提出之任何損害賠償、權利主張或要求，不

須對接受方負責，除非為法律所允許，當該損害係因提供方之故意(willful 

misconduct)或重大過失(gross negligence)所致。 

    本條係所謂「免責條款」。本條款免除提供方除故意或重大過失以外之責任，

基本上符合我國民法第 222 條「故意或重大過失之責任，不得預先免除」之規定。

惟應注意是否適用民法第 247 之 1 之規定424。 

    有認為一般授權契約之責任限制條款中，除免除或限制賠償事由外，尚有賠

償金額上限之約定，常見的約定方式為權利人對被授權人之賠償責任以所收取的

權利金為上限。依標準生物材料移轉契約第 15 條之約定，接受方可能須支付移

轉費用予提供方，因此，自提供方之角度而言，似乎可將賠償責任上限定為所收

取之移轉費用，以求取更大的免責空間425。 

11. 本契約不應被解釋為禁止或延遲使用本材料或修改材料所產生的研究成果之

發表。但接受方研究者同意，在其所有與本材料相關之發表中，聲明本材料

係由提供方所提供。 

    標準生物材料移轉契約的最初目的之一係幫助研究材料及知識之散布。延遲

發表一直為一般材料移轉契約的問題，當某些提供方要求判斷該發表是否會損及

其所有的任何智慧財產權之機會426。 

12. 接受方同意遵循一切應適用之法規而使用本材料，包括公共衛生服務部及國

家衛生院之法規及準則，例如，有關涉及使用動物或重組 DNA 之研究。 

                                                 
423 Melissa Schwaller, supra note 213, at 221. 
424 王偉霖，前揭註 288，頁 10。 
425 王偉霖，前揭註 288，頁 10。 
426 Melissa Schwaller, supra note 213, at 222. 
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    此包含以下將介紹的國家衛生院之「對於受國家衛生院研究資助者取得與提

供生物研究資源之原則與準則427」。 

13. 本契約於下列情事發生之日終止（以最先發生之日期為準）： 

(a) 當本材料已可自第三人取得（例如：透過試劑目錄或公開寄存處所）； 

(b) 接受方已完成使用本材料之目前研究； 

(c) 任何一方以書面通知他方三十天後； 

(d) 於履約信函中明定之日期，但應遵守下列約定： 

(i) 若本契約因本條第(a)項而終止，接受方對提供方所負之義務以當時自

其他來源取得本材料所適用之最低限度條款為依據； 

(ii) 若本契約因本條第(b)項或第(d)項而終止，接受方應停止使用本材料，

並依提供方之指示將本材料剩餘部分歸還或銷毀。接受方得選擇銷毀

修改材料，或依本契約中適用於修改材料之條款使用之。 

(iii)若提供方非因接受方違約、急迫的健康危險或有專利侵權等情事，依

本條第(c)項終止本契約，則提供方應依接受方之請求給予最長一年之

寬限期間，使接受方完成相關研究。前揭述期間屆滿時（通知後三十

天或一年寬限期間屆滿），接受方應停止使用本材料，並依提供方之

指示將本材料剩餘部分歸還或銷毀。接受方得選擇銷毀修改材料，或

依本契約中適用於修改材料之條款使用之。 

    在非第 13 條所約定之任何情況下未遵守本契約將被認定為違反契約428。 

    本條第(a)項之理由在於，接受方不應被期待遵守本契約之條款，當任何人

得不受本契約拘束而自由取得材料429。 

    本條第(b)項並未定義何謂「目前」研究，在訴訟中雙方可能很難證明「目

前」研究何時完成430。 

                                                 
427 Principles and Guidelines for Recipients of NIH Research Grants and Contracts on Obtaining and 
Disseminating Biological Research Resources: Final Notice, 64 Fed. Reg. 72,090 (1999). 
428 Melissa Schwaller, supra note 213, at 224. 
429 Melissa Schwaller, supra note 213, at 224. 
430 Melissa Schwaller, supra note 213, at 224. 
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    本條第(c)項之理由在於，若原始材料、子代或未經修改的衍生物具有危險

性或侵害他人之專利權，接受方不應繼續使用。何謂「急迫的健康危險」並不明

確431。 

14. 本契約第六條、第九條與第十條不因本契約終止而失其效力。 

    於本契約終止後，提供方與接受方仍應受下列條款拘束：提供方並未將原始

材料、子代、未經修改的衍生物、接受方所創造之包含或融合前揭材料的新創材

料之智慧財產權為明示或默示授權；提供方不為任何擔保，以及不承擔非法律所

要求之責任432。 

15. 本材料為免費提供，或單純為補償提供方準備與提供之費用而支付移轉費

用。若提供方要求支付費用，其金額應於履約信函中載明。 

第三項 關於標準生物材料移轉契約之評論 

    標準生物材料移轉契約處理許多法律領域之問題，包括智慧財產權、侵權行

為與契約法，材料移轉可能在營業秘密法、專利法、因使用材料而造成損害之侵

權行為責任與違反契約等領域產生問題。標準生物材料移轉契約處理可能為法規

所涵蓋之領域，由於專利權及營業秘密移轉效力之問題，而涉及許多智慧財產權

相關法規，並由於生物材料可能造成損害，而涉及侵權行為責任相關法規。倚靠

對於標準生物材料移轉契約的解釋之訴訟，可能包括竊取營業秘密、侵占、侵權

行為損害賠償責任或違反契約433。惟標準生物材料移轉契約之效力未經檢驗，注

意法院一般對於材料移轉契約之解釋，可能得預測其對於標準生物材料移轉契約

之解釋434。 

    許多大學已簽署標準生物材料移轉契約之主契約，表示其願意不經進一步修

改即接受該契約作為其研究者自其他機構取得材料之處理文件。然而，標準生物

材料移轉契約並未被充分使用，對於研究社群之生物材料移轉似乎尚未發揮廣泛

                                                 
431 Melissa Schwaller, supra note 213, at 225. 
432 Melissa Schwaller, supra note 213, at 226. 
433 Melissa Schwaller, supra note 213, at 208. 
434 Melissa Schwaller, supra note 213, at 208. 



 

 126

的簡化效果，許多簽署機構在對其他大學提供材料時，仍以其自有的契約範本取

代標準生物材料移轉契約，這些不同契約之條款可能比標準生物材料移轉契約之

條款更加嚴格，且於簽署前必須經機構代表審查435。可能的原因如下。 

(1)大學技術移轉人員之利益衝突 

    擬定研究材料移轉所使用的契約之大學技術移轉人員，往往認為其主要工作

在於為大學獲取授權收益，其獲取授權收益之能力亦可能為其表現評價之重要標

準，遵循自由研究規範將與其主要任務相互衝突，因此當技術移轉人員認為特定

材料可能具有商業價值時，將不會使用標準生物材料移轉契約436。 

(2)適用範圍有限 

    標準生物材料移轉契約之適用範圍有限，其並未包含亦可能「選擇採用此契

約」之營利機構，未試圖將自由研究原則擴大至學術機構與產業界之間的交換。

國家衛生院亦未要求(或作為其進一步資助之條件)公共及非營利機構必須簽署

標準生物材料移轉契約。即使為簽署者之間的交換，標準生物材料移轉契約亦不

具有強制性，因此簽署機構仍保有對於具有特殊商業或研究價值的材料為特別處

理之選擇權437，在個案中得不使用標準生物材料移轉契約，而進一步削弱規範之

效力438。 

(3)不知道此機制之存在 

    許多機構不知道此機制之存在439。 

(4)用語不明確 

    標準生物材料移轉契約為令人困惑的書面文件440。標準生物材料移轉契約對

於「材料」的定義令人困惑，若一方希望對另一方起訴主張違反契約，其可能無

法證明標準生物材料移轉契約禁止以該種方式使用系爭材料441。標準生物材料移

                                                 
435 Arti K. Rai & Rebecca S. Eisenberg, supra note 115. 
436 Arti K. Rai & Rebecca S. Eisenberg, supra note 115. 
437 Sean M. O'Connor, supra note 251, at 1027. 
438 Arti K. Rai & Rebecca S. Eisenberg, supra note 115. 
439 Bruce Goldstein, Overview of Technology Transfer, at 30. 
440 Bruce Goldstein, Overview of Technology Transfer, at 30. 
441 Melissa Schwaller, supra note 213, at 227. 
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轉契約令人困惑的用語，可能迫使機構使用自有的材料移轉契約，由於不知標準

生物材料移轉契約在訴訟中將如何被解釋442。 

(5)不足以滿足商業使用需求 

    然而，最主要的原因似乎在於大學及非營利機構積極行銷其技術，經常與私

人公司簽署專屬契約，因此認為標準生物材料移轉契約並不足夠443。且當材料係

產生於受產業界資助的學術研究計畫時，標準生物材料移轉契約及簡易信函契約

可能並不適合，在這些情況，可能對產業界資助者負有義務而無法與那些契約相

容。不幸地，標準化產業界對學術界移轉材料之材料移轉契約並不可能，由於一

份契約不可能處理每家公司極為不同的政策、程序、評價與目標444。 

第四項 史丹佛大學之材料移轉契約 

     對於標準生物材料移轉契約不足之處，以下簡單介紹史丹佛大學的「人體

組織樣本移轉契約」(AGREEMENT FOR TRANSFER OF HUMAN TISSUE 

SAMPLES)445之相關內容加以補充，並可作為我國中央研究院仿照標準生物材料

移轉契約所擬定之「生物材料移轉合約」範本修訂之參考。 

(1)允許商業目的之使用 

第 2 條後段：「公司僅得將生物材料使用於下列指定之目的：    

    ，若公司希望將生物材料使用於指定目的以外之研究，於該研

究進行之前，公司必須取得研究者及史丹佛大學之書面同意，不論係以本契約之

增補或新的契約。」 

    史丹佛大學之人體組織樣本移轉契約中，指定使用生物材料之特定目的，任

何使用於該特定目的以外之研究均須取得史丹佛大學之同意，惟並未如標準生物

材料移轉契約限於為教學及研究目的使用。由此條款可知該特定目的並未排除商

業目的，相較於標準生物材料移轉契約似有較大的彈性446。 

                                                 
442 Melissa Schwaller, supra note 213, at 205. 
443 Bruce Goldstein, Overview of Technology Transfer, at 30. 
444 Council on Governmental Relations, Materials Transfer in Academia, at 22 (2003). 
445 http://www.stanford.edu/group/ICO/agmts/docs/Human_Tissue_Industry5-06.doc  
446 王偉霖，前揭註 288，頁 12。 
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    學術機構之間的生物材料移轉行為，未必須限於教學及研究目的，於政府大

力推動產學合作、技術移轉之背景下，中研院範本似乎可參考史大佛大學之人體

組織樣本移轉契約，指定明使用生物材料之特定目的，而不限於教學及研究目

的，以免接受方日後欲將生物材料使用於商業目的時，須頻頻向提供方請求額外

商業授權，徒增雙方之交易成本447。 

(2)報告義務條款 

第 7 條：「作為史丹佛大學提供生物材料之回報，在本契約期間內，公司應對研

究者應定期報告研發成果。」  

    報告義務條款係約定接受方負有定期報告研發成果義務之條款，為商業授權

契約中常見之條款。學術機構若非僅為單純的生物材料移轉行為，而係合作研發

關係，或將來學術機構亦允許為商業目的之使用者，則亦應擬定此等報告義務條

款448。 

(3)保密條款 

第 8 條前段：「若一方認為傳遞予他人之任何資訊為專屬或機密，則揭露方應以

書面且標記為『機密』傳遞予接受方，並由接受方為相同處理(『機密資訊』)。

接受方應以如同接受方保護自己相同種類的機密資訊之相同注意程度，但低於合

理注意程度，保護所揭露之機密資訊，避免未經授權即使用或揭露該機密資訊。」  

    史丹佛大學之人體組織樣本移轉契約中的保密條款明確約定揭露方應將認

為屬機密之資訊標記，不會有一般商業授權契約中，廣泛地將所有資訊均涵括為

機密之情況出現，同時對於注意義務之標準亦有明確約定，亦即機密之接受方應

以與保護自己的機密相同程度之注意449。 

    保密條款係商業授權契約中極為重要之規範，惟學術機構基於未完成的研發

成果不發表，或為申請專利之考量等動機，亦有對於機密資訊保密之需求，然而，

中研院範本中未有如此詳盡之約定，建議將此條款增訂至範本中以保護機密資訊

                                                 
447 王偉霖，前揭註 288，頁 12。 
448 王偉霖，前揭註 288，頁 12。 
449 王偉霖，前揭註 288，頁 12。 
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及與研發成果450。 

(4)發表條款 

第 9 條：「史丹佛大學與公司同意史丹佛大學與公司應共同發表，且雙方均得將

研究成果使用於任何基礎研究或教育目的。雙方同意研究成果之任何發表或呈現

應適當引用雙方之貢獻，使用科學歸屬習慣上的標準。雙方應於提交呈現或發表

30 日前將該發表或呈現提供予對方，使對方得刪除其機密資訊(Confidential 

Information)並依第 4 條尋求專利保護，若其希望且可行。」 

    標準生物材料移轉契約並未約定提供方得否要求接受方於公開發表前，先送

交提供方審閱之條款，而史丹佛大學之人體組織樣本移轉契約設有此種約定。史

丹佛大學要求於研發成果提交發表 30 日前須先將該發表提供予對方檢視，以確

保對方所認定之機密資訊並未外洩並保全專利之申請。本條款可作為中研院範本

之補充451。 

(5)賠償條款 

第 16 條：「史丹佛大學不為公司使用生物材料或可能因本契約或使用、處理、存

放生物材料所發生任何種類或性質之損失、訴訟、損害、或責任負責。公司同意

賠償並使史丹佛大學、其人員、受僱人、學生、代理人以及醫院免於因公司使用

或處理生物材料而發生之訴訟、請求、費用或不利判決所致一切責任、損失或損

害。」 

(6)完整合意條款 

第 18 條：「本文件構成有關史丹佛大學提供生物材料予公司雙方之完整契約，並

且僅得以雙方之書面合意修訂。」 

第五項 對於我國中央研究院之「生物材料移轉合約」範本之評論 

    我國中央研究院之「生物材料移轉合約」範本係仿照標準生物材料移轉契約

所擬定，除了上述標準生物材料移轉契約的不足之處外，其最大的問題在於其中

                                                 
450 王偉霖，前揭註 288，頁 12。 
451 王偉霖，前揭註 288，頁 13。 
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部分條款可能與民法物權編之規定相互牴觸。由於民法物權編之規定均屬強制規

定452，契約條款若與之牴觸者將歸於無效453，因此，「生物材料移轉合約」範本

之部分條款實有進行修訂之必要。 

    除此之外，有學者對於中央研究院之「生物材料移轉合約」範本提出下列增

訂建議454： 

(1)仲裁條款 

學術機構通常彼此相識，現在及未來均有許多合作的機會，因此若因生物材

料移轉發生糾紛爭執，不宜興訟而破壞彼此之間長久的合作關係，宜以仲裁方式

解決紛爭，故建議中研院範本中宜置入仲裁條款，以仲裁方式解決紛爭較易保持

雙方情誼，同時對於雙方秘密之維持亦較訴訟方式為佳。 

(2)準據法條款 

    生物材料移轉之行為不僅存在於國內學術機構之間，亦可能發生於國內與國

外學術機構之間，若未約定準據法則於紛爭發生時，選法問題勢必為一重大之問

題，同時亦使雙方於訂約時，無法準確地預估風險(因不知準據法即無法判斷是

否違反「準據法國」之強制禁止規定)，故中研院範本宜訂定適用之準據法(當然

先訂定中華民國法律為準據法再依雙方談判結果)，以杜爭議。 

(3)完整合意條款 

    完整合意條款，係指於正式締約前，當事人之間可能曾有預備締約之口頭合

意，甚至書面紀錄，例如，備忘錄(memorandum)、議事錄(memorials)等，為確保

正式契約之條款成為當事人權利義務之唯一依據，應表明本契約條款完全取代之

前所有預備之口頭及書面合意，亦即，本條款之設立在於防止雙方爭執發生時，

他方得以締約前協商之會議紀錄或錄音等資料作為契約之補充規定或補充解

釋，徒增雙方爭執與合約之不確定性，故建議中研院得於範本中置入此等條款。 

第六節 小結 
                                                 
452 民法第 757 條：「物權，除本法或其他法律有規定外，不得創設。」  
453 民法第 71 條前段：「法律行為，違反強制或禁止之規定者，無效。」  
454 王偉霖，前揭註 288，頁 11。 
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    近年來在美國大學間或大學與私人企業間為了取得材料以進行研究發展經

常使用材料移轉契約，其為兩個機構之間進行材料移轉時所締結之契約，用以約

定材料移轉之條件。材料移轉契約屬於廣義的技術授權契約之一種，其中包含約

定各種事項之條款。由於材料移轉契約為具有法律拘束力之契約，因此可能影響

接受方之研究者目前與未來的研究。不同於專利權與著作權等智慧財產權，材料

移轉契約並非依據規定特定權利義務之成文法規，而是反映契約自由，故雙方得

自由約定契約之條件，以滿足其特定需求，亦即，材料移轉契約所提供之保護得

超出專利法所提供之專利保護。 

    雖然許多機構有效利用材料移轉契約以合理條件提供材料，然而，材料移轉

契約之條款阻礙材料在研究者間廣泛散布之情況似乎變得越來越普遍。材料移轉

契約數量增加之同時，其複雜度亦增加，限制與義務可能延伸至遠超出材料本

身。由於材料移轉契約為雙方之間的契約，無專利權之地理或時間限制，能延伸

至遠超出專利權之範圍，因而可能造成許多問題，例如，導致取得材料進行研究

之嚴重延遲，施加各種不合理的條件，甚至雙方終究無法以合理條件達成協議，

研究者因而無法取得材料。 

    為因應材料移轉契約所造成的問題，美國國家衛生院於 1995 年發布供公共

及非營利機構使用之「標準生物材料移轉契約」，以制式契約範本之方式，處理

對於某些材料移轉契約所施加的契約義務之疑慮，簡化公共及非營利機構間分享

專屬材料之過程，並降低分享材料之管理負擔，以促進材料之流通。許多大學已

簽署標準生物材料移轉契約之主契約，表示其願意不經進一步修改即接受該契約

作為其研究者自其他機構取得材料之處理文件，然而，標準生物材料移轉契約並

未被充分使用，對於研究社群之生物材料移轉似乎尚未發揮廣泛的簡化效果，許

多簽署機構在對其他大學提供材料時，仍以自有的契約範本取代標準生物材料移

轉契約，可能的原因包括大學技術移轉人員之利益衝突、適用範圍有限、不知道

此機制之存在、用語不明確以及不足以滿足商業使用需求。我國中央研究院已仿

照標準生物材料移轉契約擬定「生物材料移轉合約」範本中英文版，有學者對其
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提出增訂建議。此外，對於標準生物材料移轉契約不足之處，或可參考史丹佛大

學「人體組織樣本移轉契約」之相關內容加以補充，並可作為我國中央研究院「生

物材料移轉合約」範本修訂之參考。 
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第四章 國際組織及各國政府為促進材料及材料相關專利權之流通所發布之準則 

    基於材料或材料相關發明對於研究發展之進行所具有的重要性，並鑑於研究

者之間就材料移轉或專利授權無法達成協議或施加不合理的條件之情況逐漸增

加，經濟合作暨發展組織(OECD)、美國與日本均意識到採取因應措施實已刻不

容緩，因而分別發布相關準則採取政策介入之作法，鼓勵各機構採取必要措施，

以促進材料或材料相關發明為研究目的以合理條件及時提供、廣泛流通，達成材

料或材料相關發明之有效利用。 

第一節 經濟合作暨發展組織─基因發明之授權準則 

    經濟合作暨發展組織(Organization for Economic Co-operation and 

Development, 以下簡稱 OECD)於 2006 年發布「基因發明之授權準則455」。其為

OECD 理事會於 2006 年 2 月 23 日通過之建議456，不具有法律拘束力。 

    該準則提出用於人類健康照護的基因發明授權之原則(principles)及最佳實

施例(best practices)，意圖協助 OECD 會員國及非會員國政府發展政府政策，以

及鼓勵基因發明授權及移轉之適當行為。大體上，該準則意圖促進基於基因發明

的產品及服務(例如治療與診斷方法)之開發與供應，以更有效與更有效率地滿足

在 OECD 會員國及非會員國中的健康照護需求。 

    該準則適用於用於人類健康照護目的之基因發明相關的智慧財產權授權，所

謂智慧財產權包括專利權、商標權、著作權與未經揭露之資訊(又稱為營業秘密

或專屬資訊)。 

    該準則之內容涵蓋五大部分，且各部分又可分為原則及最佳實施例兩個部

分。所謂五大部分包括「一般授權」(Licensing Generally)、「健康照護與基因發

明」(Healthcare and Genetic Inventions)、「研究自由」(Research Freedom)、「商業

發展」(Commercial Development)與「競爭」(Competition)，以下分別加以介紹。 

第一項 一般授權 

                                                 
455 OECD, Guidelines For the Licensing of Genetic Inventions (2006) 
456 see C(2005)149/Rev1 
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第一款 原則 

1. A 授權行為應促進人類健康照護相關之新的基因發明在研發上的創新，並應

確保治療、診斷與其他利用基因發明之產品及服務在合理的基礎上及時提

供。 

1. B 授權行為應鼓勵基因發明相關資訊之迅速提供。 

1. C 授權行為應提供授權人與被授權人自其關於基因發明的投資取得回收之機

會。 

1. D 被授權人與授權人對於其基因發明相關的權利及該權利之限制應有合理的

確定性。 

   在某些領域中，特別是人類基因測試服務，研究者已面臨難以以合理的費用

取得授權之情況，儘管這些情況之特定原因為何仍有爭議，其對於健康照護與研

究之結果已足夠重要而值得注意。 

    有鑑於此，原則部分鼓勵在合理的基礎上提供基因發明之授權行為，在某些

情況，例如在健康危機或健康緊急情況，授權人或被授權人可能決定不尋求財務

回收，因而決定免費或以成本價提供基因發明。 

    原則部分表示授權人與被授權人應致力於基因發明的性質與存在相關資訊

之迅速提供，例如關於基因發明的本質、性質與用途之基本資訊。儘管原則部分

承認將基因發明廣泛授權時常可能為商業上適當，其亦將此可能不會永遠是最可

行的選擇納入考慮。亦即，原則部分區分關於基因發明的存在與性質之資訊與實

際實施發明之權利。原則部分亦鼓勵雙方明確約定授權權利之範圍，特別是確保

關於行使之自由已經釐清。 

第二款 最佳實施例 

1.1  授權契約應允許被授權人研發與進一步改善授權之基因發明。 

1.2  授權契約應明確約定由哪一方取得、保有、接受與維持所有權，授權與行

使智慧財產權，包括自授權技術研發之改良物及新的基因發明。 

1.3  授權契約應明確約定哪一方得與第三人進行合作研究，並約定自該合作研
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究產生的任何智慧財產權之歸屬。 

1.4  應謹慎擬定保密條款以允許基因發明相關資訊之提供，同時將提出專利申

請之需求納入考慮，以保護未經揭露的資訊與在市場上利用發明。 

1.5  授權契約不應使授權人得專屬控制人類基因資訊，包括收集他人藉由使用

授權的基因發明所取得之資訊。 

1.6  應鼓勵權利人同意將最大化其基因發明利用之授權條件。 

1.7  授權契約應明確約定雙方之義務與責任，並處理雙方在契約終止後使用授

權基因發明的改良物之權利。 

1.8  授權契約應定義在使用授權基因發明所產生的商品及服務之商業化中，雙

方之角色與責任。 

第二項 健康照護與基因發明 

第一款 原則 

2. A 授權行為應設法在新產品及服務之開發、健康照護需求與經濟回收之間取

得平衡。 

2. B 授權行為應確保病患享受法定關於隱私、安全與優良的實驗室方法之最高

標準。 

2. C 授權行為不應用於限制病患及其健康照護提供者不得選擇其他產品或服

務。 

2. D 授權行為應鼓勵基因發明之適當取得與使用，以滿足在 OECD 會員國及非

會員經濟中不足與緊急的健康需求。 

    鼓勵授權人與被授權人考慮其授權安排對於健康照護系統與病患可能造成

的影響這點很重要，授權人與被授權人應於滿足其經濟需求之同時，設計其授權

安排使病患取得新的健康產品及服務，使健康照護制度之管理者有合理的彈性以

決定如何提供新的健康照護服務及產品最好。 

    原則部分鼓勵能促進健康照護產品及服務的堅實的研究環境與市場之授權

行為，基因發明應廣泛授權以最大化基因發明廣泛使用之機會。 
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第二款 最佳實施例 

2.1  權利人應將基因發明廣泛授權用於研究及調查目的。 

2.2  權利人應以設法確保公共盡可能取得基於發明的各種產品及服務之條件，

將基因發明授權用於健康應用，包括診斷測試在內。 

2.3  授權行為應允許國家或地方的提供者使用基因發明以提供健康照護服務，

即使權利人係設立於其他國家。 

2.4  關於融合個人健康資訊的產品及服務之授權契約，應促進授權人與被授權

人遵守最高的隱私及其他相關法律。 

2.5  授權契約不應限制被授權人之研究者不得利用自授權的基因發明產生之資

料庫，以開發新的療法、產品或服務。 

2.6  授權契約應允許被授權人(例如健康照護提供者)提供病患關於挑選健康照

護產品及服務的種類與性質之彈性與選擇。 

第三項 研究自由 

第一款 原則 

3. A 授權行為應增加而非減少取得基因發明用於研究目的。 

3. B 公共研究活動的商業考量不應不當地阻礙研究者之學術自由。 

3. C 公共研究活動的商業考量與保留機會就由這些活動所產生的發明取得專利

保護之需求，不應不當地限制及時發表研究成果之能力。 

3. D 公共研究活動的商業考量不應不當地限制學生之教育訓練。 

    在國際上，鼓勵與不阻礙研究進步之重要性已在許多國際性文書中被承認，

例如 1974 年聯合國教科文組織(United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization, UNESCO)之對於科學研究者地位之建議 (Recommendation on the 

Status of Scientific Researchers)，在遺傳學領域中研究之重要性亦在數個國際性文

書中被承認，例如 1997 年聯合國教科文組織之世界人類基因組及人權宣言

(Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights)，以及 2003 年聯

合國教科文組織之國際人類基因資料宣言(International Declaration on Human 



 

 137

Genetic Data)。 

   授權契約與其他契約，包括調查/諮詢契約、材料移轉契約、資料庫使用契約

與資助研究契約以及行為應確保私部門與公部門行為者之需求與利益被滿足。公

部門行為者應確保其維持研究者及學生目前與未來的研究自由，因此，授權契

約、材料移轉契約與其他契約應包含日落條款(sunset clauses)，於適當時適用於

其中包含之保密條款。同時，其必須承認某些保密可能為達成商業目的所必要，

例如就基因發明取得適當的法律保護，包括專利，或保護未經揭露之資訊。 

第二款 最佳實施例 

3.1  授權契約應明確描述研究者與學生若發表或提出報告或論文將違反保密義

務之研究領域、資訊與時間範圍，授權人與被授權人應及時通知所有相關

個人(包括學生)保密義務之範圍。 

3.2  授權人與被授權人應教育其研究者關於智慧財產權法(特別是公開揭露對於

發明的可專利性造成之影響)、保密義務與一般包含在契約中的限制。 

3.3  保密條款應約定依授權契約產生之學術研究能自由地發表或揭露，盡可能

減少延遲，同時滿足已對被授權人揭露或由該研究所產生的專屬資訊之保

護需求。 

3.4  學術研究發表之延遲為例如，提出專利申請所必要者，應為在該情況下有

限且合理的。 

3.5  依雙方之目的與法律，應盡量限縮擬定授權契約中的保密條款，且不應阻

礙在例外的公共健康情況下合理揭露之可能性。 

第四項 商業發展 

第一款 原則 

4. A 應將基礎性基因發明授權以廣泛提供。 

4. B 授權行為應透過由基因發明開發新的產品及服務，以作為對授權人與被授

權人創造價值之有效方法。 

4. C 授權行為應盡力克服取得許多基因發明的需求所導致之合作問題。 
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    在遺傳學領域中如同在其他領域中一樣，有許多革命性的發明，在該準則中

稱之為「基礎性基因發明」。在該準則中，「基礎性基因發明」係指一個提供研究

或醫療行為之新領域的基因發明，若該發明並未以合理費用廣泛提供，一個研究

或醫療行為之領域將受到阻礙。有鑑於其深遠的影響，原則部份主張廣泛提供基

礎性基因發明。 

    原則部份承認授權人能獲取價值與確保專利基因發明的使用之最佳機制時

常為將其授權予他人。特別是在被授權人需要取得許多基因發明授權之情況更是

如此，授權人與被授權人應將此需求納入其授權行為之考慮中，與確保其契約義

務不會有效地阻礙研究及發展。 

    授權人應謹慎考慮何時選擇將基因發明專屬授權，由於其可能造成某些困

難。在某些情況下，專屬授權可能為利用基因發明的價值與將基因發明商業化唯

一有效的方法。專屬授權契約可能為適當，例如，當需要由私部門合作者進行後

續研發，以實施基因發明或將其帶入市場。專屬授權亦可能為適當，例如，當所

開發之產品需要大量投資與其市場相當有限。 

第二款 最佳實施例 

4.1  若需要為許多授權，授權契約應包含一個對於基因發明產品及服務(包括研

究工具)設定合理的總括權利金(overall royalty)負擔之機制。 

4.2  授權契約應包含對於取得基因發明維持低障礙之條件，此可能指該契約並

不包含例如，過高的預付金(up-front fees)。 

4.3  授權契約應避免延展性權利，以促進基因發明廣泛且不受阻礙的利用，與

不阻礙或扼殺後續創新。 

4.4  私部門及公部門參與者應發展機制，以降低取得使用技術的權利之交易成

本。 

4.5  可能締結授權契約之機構應教育其決策者設法使用最低限制的授權行為，

以作為最大化基因發明對於社會、股東與其他利害關係人的利益之方法。 

    最佳實施例建議應避免延展性權利，若其阻礙或扼殺後續創新。在該準則
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中，「延展性權利」係指當授權人意圖藉由授權契約，對於被授權人使用授權技

術所研發的研究成果與創新取得延伸之權利。 

    在某些情況下，延展性權利並不必然反競爭。然而，延展性權利可能對最終

被授權人造成重大的負擔，而可能減少研究或扼殺產品發展，對於臨床研究及服

務特別是如此。然而，必須承認的是某些可能表面上看似延展性權利之條件，實

質上並非延展性權利，包括，例如，對於使用授權之基因發明的研究成果之優先

購買權(rights of first refusal)或延期支付。 

第五項 競爭 

第一款 原則 

5. A 基因發明之授權行為應藉由創新與實質競爭而促進經濟成長，同時遵守競

爭法。 

5. B 授權行為不應用於擴張專屬權之範圍超出相關智慧財產權的範圍。 

    智慧財產與競爭政策為市場有效運作之互補因素，智慧財產權，如同其他私

有財產權，提供權利人投資於創造與研發創新，以及鼓勵其在市場中有效使用與

提供之誘因。競爭法之目的之一為防止會阻礙產品、技術與服務的開發、生產與

散布之反競爭行為，同時承認雙方在授權契約中的某些安排能促進產品及服務之

有效開發與提供。 

    原則部份承認競爭法作為達成基因發明之堅實的研究及發展基礎之補充方

法上的重要性。原則部分鼓勵被授權人與授權人注意這些法律之適用並遵守之。

此外，遵守這些原則及最佳實施例並不影響依競爭法評價系爭契約。原則亦承認

市場參與者在避免不當阻礙新的且可能具有競爭關係的基於基因發明之產品及

服務開發上的重要性，即使該行為並不違反競爭法。 

第二款 最佳實施例 

5.1  授權契約應避免不當限制性搭售(tied-selling)。 

5.2  授權契約應避免在授權的基因發明範圍以外之領域中不競爭之條款

(non-compete clauses)。 
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5.3  基礎性基因發明之授權契約一般應為非專屬性，以鼓勵對研究者及病患廣

泛提供與基因發明之廣泛使用。 

第六項 評論 

    OECD 係工業先進國家之共識圈，而台灣在國際政經結構上位置以及本身技

術與產業發展之實力上，較接近於工業先進國家，因此類似 OECD 之準則這種

屬於折衷漸進式的政策主張值得我國參考457。 

第二節 美國 對於受國家衛生院研究資助者取得與提供生物研究資源之原則與

準則 

第一項 簡介 

    1999 年 5 月 25 日，美國國家衛生院(National Institutes of Health, NIH)在聯邦

公報發布「分享生物研究資源：對於受國家衛生院資助者之原則與準則458」政策

草案供公眾評論，該政策係對受國家衛生院資助者提供關於提供與取得以聯邦資

助所研發的獨特研究資源459之適當條件之準則，以協助受資助者履行其依拜杜法

(Bayh-Dole Act)與國家衛生院資助政策所負之義務。經過評論後，國家衛生院於

1999 年 12 月 23 日在聯邦公報發布「對於受國家衛生院研究資助者取得與提供

生物研究資源之原則與準則」460。 

    該政策係執行諮詢委員會(Advisory Committee to Director, ACD)向國家衛生

院主任(Director)作成的建議。1997 年國家衛生院主任要求諮詢委員會組成工作

小組調查提供與使用專屬研究工具(proprietary research tools)所遭遇的問題，在這

些問題下智慧財產權人與研究工具使用者相衝突的利益，與國家衛生院可能作出

                                                 
457 李崇僖，OECD 新頒「基因發明專利授權準則」簡述，法律與生命科學第 1 期，頁 15-16，

2007 年 4 月。 
458 Sharing Biological Research Resources: Principles and Guidelines for Recipients of NIH Research 
Grants and Contracts, 64 FR 28205. 
459 「獨特研究資源」包含研究者在實驗室中使用之所有工具，包含細胞株、單株抗體、試劑、

動物模式(animal models)、生長因子、組合化合物、DNA 資料庫(libraries)、複製及複製工具、方

法、實驗室設備與機器。在本文件中「研究工具」及「材料」之用語與「獨特研究資源」可互換。

受著作權保護之資料庫及材料(例如軟體)在許多情況下亦為研究工具，儘管本文件所提供之資訊

可能得適用之，但無法完全處理。 
460 Principles and Guidelines for Recipients of NIH Research Grants and Contracts on Obtaining and 
Disseminating Biomedical Research Resources: Final Notice, 64 Fed. Reg. 72,090 (1999). 
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的回應。1998 年工作小組報告的其中一個建議即為國家衛生院應對受國家衛生

院資助者發布準則。 

    該政策可分為兩部分：提出基本概念之原則(Principle)，與提供具體資訊、

政策與範例語言(model language)供受資助機構之專利及授權專職人員與受資助

的研究管理者執行原則之準則(Guidance)。 

    這些原則與準則之目的為協助受國家衛生院資助者決定(1)對在其他公私部

門機構的研究者提供國家衛生院資助的研究資源之合理條件(提供研究工具)；與

(2)供在國家衛生院資助的研究中使用，作為取得研究工具的條件而接受之限制

(取得研究工具)，以協助受資助者確保其對於研究工具移轉所施加與接受之條件

將促進後續生物醫學研究，符合拜杜法與國家衛生院資助契約之要求，並希望這

些原則及準則將為整個研究社群所採用，以促進所有生物醫學研發。 

第二項 原則 

(1)確保學術自由與發表 

    學術研究自由建立在合作與研究成果檢視之上。受國家衛生院研究資助之機

構(受資助者)必須維護研究自由、保護適當的著作人(authorship)以及確保其研究

者之研究成果藉由發表與在研討會中報告而及時揭露，受資助者不得締結將不當

限制研究者合作與發表的自由，或自動授予提供方共同著作人(co-authorship)或

著作權之契約。 

    對於涉及資助研究契約的學術界研究者與產業界合作者合作之合理限制，能

避免與對其他產業界合作者所負之義務互相衝突，因而能理解與接受。同樣地，

短暫的發表延遲可能有助於提出專利申請，與確保自資助者或研究工具提供方取

得之機密資訊不會不慎洩漏。然而，過度的發表延遲或要求編輯權、發表同意權

或不揭露數據均損及研究成果之可信性，而無法接受。 

(2)確保拜杜法之適當履行 

 當受資助者的研究工作係由國家衛生院資助，該活動即適用包含拜杜法在內

的許多法規。一般而言，受資助者應藉由對研究社群及公眾提供，與及時移轉予
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產業界加以商品化，以擴大其研究成果之利用。 

 受資助者之所以得保有以國家衛生院資助完成的發明之所有權，係因負有促

進利用、商品化以及將其發明對公眾提供之義務。拜杜法鼓勵受資助者將發明申

請專利與授權，作為履行這些義務的一個方法。然而，利用專利與專屬授權並非

履行拜杜法之唯一或在某些情況下最適當方法。當該發明之主要用途係作為研究

工具，不當的授權行為可能會阻礙而非促進利用、商品化以及將發明對公眾提供。 

 為決定主要用途係作為研究工具的發明之智慧財產策略，受資助者應分析後

續研究、開發與私人投資是否為實現此主要用途所必要，若非如此，則拜杜法之

目標能藉由發表、存放於適當的資料庫(databank)或儲藏處、廣泛的非專屬授權

或其他許多提供方法達成。該發明受限的授權，例如供營利資助者專屬內部使

用，將背於拜杜法之目標。 

當私人機構之參與有助於維護、重製與提供研究工具，或因後續研發為實現

該發明作為研究工具之用途所必要時，授權之擬定應符合當時之情況，並仍以確

保廣泛且適當地提供最終研究工具產品為目標。將發明專屬授權予，例如一個銷

售研究工具之提供方，或一間投資於將最初發明開發成研究工具之企業，均符合

拜杜法之目標。 

(3)降低學術研究之管理障礙 

授權契約或材料移轉契約(MTA)條款之重覆協商會延遲能在實驗室中使用研

究工具的時點，受資助者應使用非正式契約、附件(cover letter)、標準生物材料

移轉契約(UBMTA)或簡易信函契約(Simple Letter Agreement)，採取一切合理步

驟，簡化將其研究工具自由移轉予其他學術研究機構之過程。 

 

    受資助者應發展與執行清楚的政策，表明取得資源可接受的條件，並拒絕對

無法接受的條件屈服。 

    營利機構必須降低其對於非營利機構供學術使用其研究工具所施加之障

礙。延展性權利金或產品權利，不當限制發表與學術自由，以及不當評價研究工
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具因而阻礙科學發展，無論係由非營利或營利的研究工具提供者所施加。儘管這

些原則僅直接適用於受國家衛生院資助者，國家衛生院希望其他非營利與營利機

構採用類似的政策，在分享材料時不施加不當限制或條件。 

(4)確保以國家衛生院資助研發的研究資源之提供 

科學的進步依賴迅速取得在政府、學術界與產業界的生物醫學研究實驗室中

產生之獨特研究資源。理想地，這些新的資源會流動到進行後續研究而使科學進

步的人手上。迅速取得能以許多方法達成，端視所研發之資源種類，具有廣泛或

特定的用途，以及立即可使用或需要私人機構投資以實現其用途。目標係廣泛、

及時地提供研究工具供後續發明。當研究工具僅在一個或少數機構中使用時，最

有成效的研究途徑很可能會被忽略。 

    國家衛生院資助的研究所產生之獨特研究資源應對科學研究社群廣泛提

供。受資助者應處理與可能限制其提供研究工具的能力之第三人的互動。例如，

受資助者可能同時受國家衛生院以及一個或更多的第三人資助，或自第三人提供

方取得研究工具供在國家衛生院資助的研究計畫中使用，兩種情況均可能導致受

資助者對第三人所負之義務與其對國家衛生院所負之義務互相衝突。為避免義務

衝突，受資助者應與研究計畫的潛在共同資助者以及第三人材料提供方分享這些

原則。 

    受資助者亦應調查，並在適當情況下簡化對營利機構供其內部使用之材料移

轉。國家衛生院認同區分營利機構之內部使用以及得商業開發、銷售或提供服

務。當營利機構係為內部使用目的請求提供時，受資助者應將研究工具移轉予該

機構，且不要求對於最終產品之選擇權或權利金。 

第三項 準則 

1.提供自國家衛生院資助之研究產生的研究資源之準則 

(1)簡易信函契約之使用 

    受資助者應確保對科學研究社群廣泛提供自國家衛生院資助之研究中產生

的獨特研究資源。對非營利機構之大部分移轉應依不比標準生物材料移轉契約
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(UBMTA)嚴格的條件進行。特別是，受資助者應使用簡易信函契約(Simple Letter 

Agreement)或其他無更嚴格的條件之文件，將國家衛生院資助之未取得專利權的

研究工具及時移轉予其他受資助者，供在國家衛生院資助的計畫中利用。若材料

取得專利權或授權予專屬提供方，則得使用其他安排，但不應授與提供方商品化

選擇權、延展性權利金或延展性產品權利。 

    同樣地，當營利機構為內部使用目的請求提供國家衛生院資助之研究工具

時，受資助者應確保研究工具盡可能無阻礙地移轉，得擴張簡易信函契約供研究

工具移轉予營利機構使用，或者要求執行費(execution fee)或年費(annual use fee)

之簡易內部使用授權契約可能較為適當。 

(2)確保一致的義務 

    在使用國家衛生院資助之計畫，受資助者必須確保對該計畫的其他資助來源

所負之義務符合拜杜法與國家衛生院資助的要求。該計畫所產生的獨特研究資源

應對研究社群廣泛提供。受資助者應將這些原則與潛在共同資助者分享。在使用

國家衛生院資助之計畫，任何涵蓋該計畫之契約以及其他資助應包含條款處理提

供獨特研究資源的問題，可能的條款之例子如下： 

「本契約所涵蓋之計畫係由國家衛生院資助，提供方同意根據發表，自本研究產

生之未取得專利的獨特研究資源得自由提供。」  

「當發明之主要用途係作為研究工具，任何授與之選擇權應限於非專屬授權，或

者任何專屬授權之條件應包含確保研究工具將以合理條件對學術研究社群廣泛

提供之條款。」 

(3)將專屬授權限制於適當的使用範圍 

    一般應避免將研究工具為專屬授權，除非當被授權人同意藉由無限制的銷售

將研究工具對研究者廣泛提供，或授權人保留將研究工具廣泛提供之權利。當專

屬授權為促進投資於亦屬研究工具的發明之商業應用所必要時，受資助者一般應

將專屬授權限制於商業使用範圍，保留作於研究工具使用與提供之權利。可能的

條款之例子如下： 
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「『研究授權』係指為研究目的，而非為商業製造、散布、提供服務、代替購買、

或為研發可銷售之直接相關的次要產品(secondary product)之目的，為製造及使用

所授權的專利物品或方法之不可移轉、非專屬授權。授權人保留以合理條件直接

為非專屬研究授權或要求被授權人為授權之權利，本研究授權之目的為鼓勵基礎

研究，無論是在學術機構或營利機構內進行，然而，為保護所授與之專利權，授

權人在對營利機構為研究授權或提供材料的研究樣本前，應與被授權人協商。」 

「授權人保留對非營利及政府機構供其內部研究與學術使用，而提供生物材料與

基於專利權授權之權利。」 

「儘管本契約中有相反之約定，授權人保留無償、非專屬、不可撤回的授權，以

及再授權予其他非營利研究機構，供內部研究使用而實施專利權之權利。」 

2.為在國家衛生院資助的研究中使用而取得研究資源之準則 

(1)迅速發表 

    為在國家衛生院資助的研究中使用而取得材料之契約，應約定及時提供研究

成果。受資助者不應同意嚴重的發表延遲、對於完整揭露研究成果之任何阻礙、

或對於客觀報告研究成果之任何不當影響。延遲 30-60 天以申請專利或審查機密

的專屬資訊一般認為合理。 

(2)材料之定義 

    依拜杜法及相關法規，為在國家衛生院資助的研究中使用而取得材料之契

約，不得要求將所完成的發明之所有權移轉予提供方。因此，若「材料」之定義

包含所有衍生物或修改材料將無法接受。其他無法接受的定義如下：「材料」之

定義包含任何改良物，或若不使用所提供的材料將無法創造之任何其他材料。相

反地，材料提供方應注意接受方不會由於在國家衛生院資助的活動中使用材料，

而對於提供方之材料取得所有權或利益。「材料」可接受的定義之例子如下： 

「『材料』係指如本文件中具體指定所提供之材料。」 

「『材料』係指如本文件中具體指定所提供之材料。材料亦得包含所提供之材料

的子代及未經修改的衍生物。子代為本材料未經修改之後代，例如病毒、細胞或
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其他生物體之後代。未經修改的衍生物為接受方所創造之新創材料，其中帶有原

始材料中未經修改的功能性次單位或由原始材料所表達的產物。例如由原始細胞

株所複製之次代、由原始材料所純化或分段分離之成品、由提供方所提供之原始

DNA/RNA 所表達的蛋白質、或由融合瘤細胞株所釋出的單株抗體。」 

(3)確保一致的義務 

    受資助者不得為取得研究工具，而簽署可能限制受資助者促進廣泛提供可能

自研究中產生的額外研究工具之契約，當契約就研究所產生之任何新的智慧財產

權，授與提供方專屬授權之選擇權時此可能發生。可能就計畫期間所研發之新的

基因轉殖老鼠授與專屬授權之選擇權，因而無法對第三人研究者提供。應檢查之

契約包括例如材料移轉契約、瞭解備忘錄(memoranda of understanding, MOU)、

研究或合作契約以及資助研究契約。受資助者應考慮在契約中採用標準條款以處

理此問題，在材料移轉契約、資助研究契約以及自非政府來源取得材料或受共同

資助之其他契約中，可能包含的條款之例子如下： 

「本契約所涵蓋之計畫係由國家衛生院資助，提供者同意在發表後，本計畫所產

生之未取得專利的獨特研究資源得自由提供。」 

「當發明之主要用途係作為研究工具，任何授與之選擇權應限於非專屬授權，或

者任何專屬授權之條件應包含確保研究工具將以合理條件對學術研究社群廣泛

提供之條款。」 

(4)回饋授權及選擇權 

    為在國家衛生院資助的研究中使用而自營利機構取得材料之契約，可能約定

授與提供方使用材料的改良物與新用途之非專屬、免除權利金的回饋授權，若該

改良物與新用途取得專利，將侵害提供方所有之專利權。亦可能約定就使用材料

所直接產生之新發明，授與專屬或非專屬商品化授權之選擇權。這些應限於當請

求提供之材料具有獨特性，例如一個取得專利權的專屬材料，且無法自其他來源

合理取得者。非專屬「回饋授權」可能使用於，例如，使提供專屬化合物之營利

機構，得使用在國家衛生院資助的計畫期間所發明之該化合物的新用途或改良
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物。在授與授權之選擇權時，受資助者必須確保依該選擇權授與提供方之授權，

符合拜杜法之要求，包含美國產業優先原則要求以及依 47 CFR part 401 保留之

政府權利。 

    為決定預先授與材料提供方之授權或選擇權的範圍，受資助者應平衡提供方

的貢獻之價值與所授與的權利之價值、研究成本以及研究成果之重要性。授與提

供方之權利應限於藉由使用所提供的材料而直接創造之發明。此外，受資助者應

保留協商將確保下列事項的授權條件之權利：(1)若該新發明為獨特研究資源，

對研究社群持續提供；(2)提供方具有技術及財務能力，並承諾及時將所有潛在

應用帶進市場；以及(3)若授與專屬授權，提供方將提供商業開發計畫並同意任

何所授與的使用領域之基準與里程碑。 

    為在國家衛生院資助的研究中使用，而自非營利機構取得國家衛生院資助的

材料之契約，不應包含授與提供方商品化選擇權、延展性權利金或延展性產品權

利，該材料應依簡易信函契約(Simple Letter Agreement)或標準生物材料移轉契約

(UBMTA)取得。若該材料取得專利權，則依不要求延展至未來產品或權利金之

簡易授權契約取得。若非營利機構提供方由於既存的資助研究契約或授權而受限

制不得分享材料，國家衛生院期待非營利提供方與私人研究資助者或被授權人協

商出適當的解決方法，國家衛生院之資助與其他研究資助得並存，然而，受資助

者有義務確保該資助之條件不會妨礙自由提供研究工具。 

第四項 評論 

    美國國家衛生院「對於受國家衛生院研究資助者取得與提供生物研究資源之

原則與準則」的一般政策聲明欠缺法律依據，實際上，國家衛生院在拜杜法下並

無權發布得廣泛適用於發明授權之實質法規(而非在特定資助下作成關於介入權

之特定決定)，美國國會特別將制定該法規之廣泛權力賦與商務部，而非資助機

關461。雖然該政策並無法律拘束力，僅為國家衛生院之資助政策，被包含在國家

                                                 
461 35 U.S.C. § 208 (“The Secretary of Commerce is authorized to promulgate regulations specifying 
the terms and conditions upon which any federally owned invention ... may be licensed on a 
nonexclusive, partially exclusive, or exclusive basis.”)；Arti K. Rai & Rebecca S. Eisenberg, supra note 
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衛生院的資助政策聲明(Grants Policy Statement)中，但因國家衛生院高額的研究

資助而具有影響力。在個案中，當受資助者未能證明於執行該政策上有足夠進步

時，該政策中所提出之期待可能作為國家衛生院提供資助所施加之具體要求。 

第三節 日本 

第一項 研究開發成果有體物之處理準則(2002) 

    日本文部科學省於 2002 年 7 月對各國立大學等發布「研究開發成果有體物

之處理準則462」通知。 

    該準則係基於 2002 年 5 月發布之「研究開發成果處理之討論會報告書」之

意旨，關於研究開發成果有體物(以下簡稱為「材料463」)之處理，提出管理運用

面上基本的想法、方針，並為了使材料在研究現場之利用、產業上之利用簡易地

進行，提出材料之移轉、租賃等所涉及的契約書等之參考例。 

    文部科學省希望各機關參考該準則，整備材料處理之相關規則，並依據該規

則確保適當且順利的處理。 

第一款 材料之基本想法 

(1) 材料之歸屬 

  關於材料，為了能進行順利且適當的交易、流通，促進智慧資產之累積與在

研究開發現場之利用，應歸屬於國家。 

(2) 材料之範圍 

     材料之範圍係指該當於下列 至 ，具有學術、財產價值或其他價值之有體

物。(論文、演講或其他著作等相關之物除外) 

    研究開發時所創作或取得，顯示已達成研究開發目的之物。 

    研究開發時所創作或取得，用以獲得 之物。 

                                                                                                                                            
115, at 308-309. 
462 研究開発成果としての有体物の取扱いに関するガイドラインについて（2002 年 7 月 31 日

付け 14 振環産第 22 号各国立学大学、各国立校等専門学校、各大学共同利用機関研究協力担当

部課長、物品管理事務担当部課長あて文部科学省研究振興局研究環境・産業連携課技術移転推

進長、大臣官房会計課用度班主査通知） 
463 由於研究開發成果有體物即相當於本文中所謂「材料」。 
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    創作或取得 或 時所衍生創作或取得之物。 

   （例示） 

  ・材料、樣品（微生物、新材料、土壤、岩石、植物新品種） 

  ・試作品、樣品 

(3) 材料之有效利用 

  材料，為了研究機關及研究者能在研究開發現場自由地利用材料，必須確保

順利的提供與適當的處理。而且，為了藉由產業利用將利益回饋予國民，必

須以適當的契約提供。 

第二款 材料之管理 

(1) 材料之管理方法 

  由於材料應歸屬於國家，其管理必須依據物品管理法464、關於物品之無償借

貸及讓與等之法律465或其他相關法令進行適當的管理。另一方面，由於材料

有各式各樣，亦必須考慮事務負擔，依其性質或財產價值，基於物品管理相

關法令合理地管理。 

(2) 材料之管理體制 

    材料之管理，必須考慮各有體物之性質等，在適當的管理體制下進行。材

料之管理體制中，依例如下列想法，除了由物品管理官466進行管理(機關

管理)之外，亦得由進行研究開發之研究者負責進行管理(研究者管理)。 

（機關管理之材料） 

  設備及消耗品中特別具有很高的學術、財產價值之物，或其他從全校觀

點等來看適合由組織進行管理之物。 

                                                 
464 物品管理法規定關於物品的取得、保管、提供使用以及處分之基本事項(物品管理法第 1 條)。
該法中所謂「物品」，係指國家所有之動產中，除了現金、依法令之規定應寄託於日本銀行之有

價證券與國有財產法第 2 條第 1 項第 2 款(船舶、浮標、浮桟橋以及漂浮船塢與飛機)或第 3 款(前
二款中列舉的不動產及動產之從物)中列舉的國有財產以外之物，以及國家為了提供使用而保管

之動產(物品管理法第 2 條第 1 項)。 
465 物品の無償貸付及び譲与等に関する法律，該法第 1 條規定，「在本法中所謂物品，係指屬於

國家所有之動產中，不適用國有財產法之物。」 
466 所謂物品管理官，係指應管理屬於其主管的物品之各省各廳長官或接受物品管理相關事務的

委任之各省各廳所屬職員(物品管理法第 7 條及第 8 條)。 
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（研究者管理之材料） 

  機關管理之材料以外之物，研究樣品、材料等消耗品中，目前由進行研

究開發之研究者適當地提供使用、保管之物。 

 材料之保管、提供或其他管理所涉及之實際的處理，由於進行研究開發之

研究者具有專門的知識，熟知適當的管理、保管方法，應在各機關負責之

前提下，由該研究者進行。 

第三款 材料之提供 

(1) 提供過程之明確化 

  謀求材料對於研究開發現場及產業利用之積極的有效利用係屬重要，但在提

供時，為了事後不發生問題，必須明確地預先記錄材料之歸屬或提供之對象

等。 

(2) 提供之方針 

     提供材料時，考慮到必須依材料之性質、提供之對象及利用目的，進行適當

的提供，提供之方針應如下。 

○提供之方針 

  提供予國家機關之情況 

・在因其他機關請求而提供之情況，對於請求機關之申請，應向對方揭示關於材

料處理之必要條件後再為承諾。 

・在因研究的必要而主動提供之情況，應向提供對象之機關，事前揭示關於材料

處理之必要條件後再提供。 

提供予國家以外之人之情況 

）將材料提供予為了學術、研究開發目的而利用之人 

    ・在因國家以外之人請求而提供之情況，對於請求者之申請，應向對方揭示

關於材料處理之必要條件後再為承諾。 

    ・在因研究的必要而主動提供之情況，應向提供對象之人，事前揭示關於材

料處理之必要條件後再提供。 
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    ・在提供予國家以外之人之情況，在「屬於文部科學省主管的物品之無償借

貸及讓與相關省令467」的範圍內得無償提供。 

）將材料提供予為了產業利用(營利事業)目的而利用之人 

    ・在請求提供之人與各機關之間，應締結載明關於材料處理之必要條件的移

轉或借貸契約，有償提供。 

第四款 材料提供程序之簡化 

      由於材料之提供請求數量龐大，為了圓滑且迅速地因應，需要進行提供程

序之簡化。在簡化時，應考慮到提供之對象與材料之性質等，並留意物品管理相

關法令等，在一定的範圍內實施。 

  ○簡化之方針 

(1) 機關管理的材料之提供 

     在將機關管理的材料(設備等)一定期間繼續提供予國家機關之情況，應以下

列方式謀求物品管理法的管理換468程序之簡化。 

・應在機關之間交換當初約定了材料的提供對象之管理換協議書 

・該協議書交換後在研究者之間進行提供 

・於提供後，應定期向物品管理官等報告 

・研究者應負責保管提供之相關紀錄 

・在研究者之間的提供之相關記錄，亦得以傳真或電子郵件等方式紀錄。 

(2) 研究者管理的材料之提供 

  在將研究者管理的材料，為了供應研究而提供予國家機關所屬研究者之情

況，得依下列進行在研究者之間的提供。 

・於提供後，應定期向機關內所規定適當之人(所屬之院長等)報告 

                                                 
467 文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 
468 物品之管理換，係指在物品管理官之間變動物品之所屬。各省各廳長官或依行政命令之規定

接受其委任的該各省各廳所屬職員，為了效率地提供使用或處分物品而認為有必要時，得對物品

管理者，命令進行物品之管理換；物品管理官，為了效率地提供使用或處分物品而認為有必要時，

得依行政命令之規定，經各省各廳長官(或接受其委任的職員)之承認，進行物品之管理換(物品管

理法第 16 條)。 
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・研究者應負責保管提供之相關紀錄 

・在研究者之間的提供之相關紀錄，亦得以傳真或電子郵件等方式紀錄。 

第五款 校內規則之整備 

(1) 校內規則之整備 

  在整備校內規則時，基本上必須規定下列事項，但必須配合各機關的實際情

況而整備。 

   材料應歸屬於國家 

   材料之範圍 

   材料之管理體制、方法 

   材料之提供程序 

   其他必要事項 

(2) 材料提供之相關文件範例 

  請參考所提出之在提供材料時的程序之相關文件範例。而且，利用這些範例

時，必須配合各機關之實際情況等進行適當變更。 

第六款 關於材料相關資料等之處理 

    材料相關資料等之處理，應準用該當於本材料處理準則之下列事項，適當地

處理。 

  ・由研究者管理 

  ・提供之方針 

  ・簡化之方針 等 

第七款 其他 

      本準則係提出在法人化前之處理，但在法人化後，仍必須依照 2002 年發布

之「研究開發成果處理之討論會報告書」及本準則之意旨，進行適當的處理。 

第二項 在大學中以政府資金為原始資金之研究開發所產生的智慧財產權之研究

授權方針(2006) 

    日本綜合科学技術會議於2006年發布「在大學中以政府資金為原始資金之研
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究開發所產生的智慧財產權之研究授權方針469」，藉由接受政府資助，有效利用

國家的影響力。 

第一款 本方針之目的 

(1)本方針係關於大學就以政府資金為原始資金的研究開發470成果所取得之智慧

財產權，藉由提出其他大學在非營利目的研究471中使用該等智慧財產權時之基本

想法，謀求在大學研究中智慧財產權之順利使用。 

(2)大學之智慧財產權人或在研究中使用該等智慧財產權之其他大學人員，應藉

由確立遵循本方針之實務運用，事先避免智慧財產權相關紛爭，相互協調智慧財

產權之使用，並確保研究自由。 

(3)本方針應為研究社群所廣泛周知，促進關於研究中智慧財產權順利使用之共

識，不僅大學，非本方針的對象之民間企業亦應於贊同這些基本想法時，依自己

的判斷進行遵循本方針之運用。 

(4)而且，是否締結遵循本方針的基本想法之契約，係委由經歷個別契約的情況

之當事人加以判斷。 

第二款 研究授權之基本想法 

    關於大學就以政府資金為原始資金所得的研究開發成果所取得之智慧財產

權，在其他大學為了進行非營利目的研究而請求提供該等智慧財產權時，基於大

學之任務為智慧創造據點或確保大學中研究自由之重要性，應根據下列想法加以

因應472。 

(1)研究授權之提供 

    大學之智慧財產權人，在其他大學為了進行非營利目的研究而請求提供智慧

                                                 
469 総合科学技術会議，大学等における政府資金を原資とする研究開発から生じた知的財産権

についての研究ライセンスに関する指針，2006 年 5 月 23 日。 
470 在本準則中所謂「以政府資金為原始資金所得研究開發」，係指不論契約之型態，其直接經

費僅來自於政府資金之研究開發。 
471 在本準則中所謂「非營利目的研究」，係指在大學中所進行之基礎研究或進入事業化階段前之

研究。但從確保研究自由之觀點來看，並不妨礙藉由大學之間的合意，將本方針之想法適用於超

出非營利目的研究之範圍。 
472 在本方針中的研究授權，係以大學所有之智慧財產權為對象，由大學以外之人一部或全部所

有之智慧財產權並不包含在內。 
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財產權之非專屬授權(以下，稱為「研究授權」)時，應允許該研究，依其請求提

供研究授權。而且，關於研究授權之提供，應留意附件中所揭示之注意事項。 

(2)研究授權之對價 

    關於研究授權之對價，原則上以免權利金(扣除成本為無償)或合理的權利金

為之。在此就所謂「合理的」加以判斷時，應將對象為非營利目的研究此點納入

考慮。 

(3)研究授權之遵守與管理 

    取得研究授權之大學，從了解研究授權之對象為非營利目的研究，尊重智慧

財產權之觀點，藉由研究授權進行研究之人，應盡力遵守研究授權之範圍或條件

並加以管理。 

(4)簡便、迅速的程序 

    大學應盡力以簡便、迅速的程序進行研究授權。此時，應有效利用研究授權

所需之簡便形式，或有效利用大學之間相互總括研究授權之方式。 

(5)與研究者之共識 

為了在大學的研究現場中順利地有效利用研究授權，發明人之研究者的了解

與協力為不可或缺。因此，大學，應藉由規劃研究授權相關政策時之周知或確認

研究者之意思，促進與研究者之共識。 

(6)有體物之提供 

    關於大學之間有體物之提供，應參考「研究開發成果有體物之處理準則」

(2002年)之基本想法，為了確保研究自由，應盡力維持該順利的使用。 

第三款 附件─關於研究授權之注意事項 

(1)大學之智慧財產權人，即使在為了謀求研究開發成果之實用化或其他有效運

用，而提供專屬授權時，在可能的範圍內，應預先保留對其他大學提供研究授權

之權利。 

(2)大學之研究者調動至其他大學時，為了在該調動地點中能繼續進行其非營利

目的研究，該研究者的發明所涉及之大學的智慧財產權人，應依該研究者的請求
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迅速地提供研究授權。 

(3)大學之智慧財產權人，不論研究授權之權利金支付如何，能請求支付製造、

提供為該智慧財產權對象的有體物所需之費用或其他合理的對價。此外，大學之

智慧財產權人，關於有體物的使用，能課予不得再轉售一部分等限制，並禁止違

反該限制之行為。 

(4)對於藉由研究授權進行研究之人，後續研究開發成果之發表自由原則上應被

承認，對於發表之限制，限於有保護未公開發明的必要之情況等，有合理的理由

之情況。 

(5)關於研究授權之對價，應尊重在 2.(2)揭示之想法，在大學之間的研究授權中，

對於後續研究開發成果課予義務之條款473，應盡可能節制。而且，不僅此種條款，

在研究授權時課予義務之情況，基於「關於專利、專門技術授權契約之獨占禁止

法上方針474」(1999 年)，應留意不產生獨占禁止法上的問題。 

第四款 評論 

    雖然對象均為受政府資助者，美國國家衛生院之準則的對象包括同時接受國

家衛生院資助與民間資助之研究，而且，只要是受美國國家衛生院資助者，民間

企業亦包括在內，相較於此，本準則的對象，在受政府資助者中僅限於大學而不

包括民間企業，比美國國家衛生院之準則狹窄許多。且由於不僅限於大學等之專

利權，取得授權者亦限於大學等，因而本準則具有大學之間的授權順利之特性。

但由於發生紛爭者，相較於大學之間，往往是在涉及民間企業或資金之情況，故

此準則具有實際效果之情況可能並不多475。 

    然而，由於本準則原本即不具有法律拘束力，相較於以實際上締結遵循本準

                                                 
473 此種條款的例子如下： 
(1)根據研究授權之研究開發的結果，取得智慧財產權時，對於原來的智慧財產權人提供非專屬

授權。 
(2)根據研究授權之研究開發的結果取得智慧財產權，藉由該智慧財產權之授權或事業化取得收

益時，對於原來的智慧財產權人回饋該受益之一部分。 
474 於 2007 年為「關於智慧財產利用之獨占禁止法上方針」所取代。 
475 井関涼子，リサーチツール特許問題の多様な解決方法について，同志社法学第 322 号(60
卷 7 号)，頁 903，2009 年 2 月。 
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則之契約本身為目的，使準則之內容對研究社群周知，形成此為慣例或規範之認

識這點，更具有重要的功能。在此意義上，作為研究授權的一個具體範例，本準

則具有重要的意義。此外，相較於美國國家衛生院之準則僅適用於生命科學領域

之技術，本準則係以所有技術領域為對象，而具有廣泛、一般的規範效用亦特別

值得注意476。 

    本準則之內容稱為「研究授權」，係有效利用非營利目的研究所需的智慧財

產權之非專屬授權。雖然就使用得請求支付對價，但重點在於不禁止專利發明之

使用，以不妨礙非營利研究為目的477。 

第三項 在生命科學領域中順利使用研究工具專利之方針(2007) 

    在生命科學領域中由於其技術領域之特性，特別是經常存在泛用性高、替代

性低之研究工具專利，對製藥領域之研究而言，必須順利利用研究工具專利發

明。另一方面，為了保持研究工具之研究開發誘因，必須確保其專利權之實效性，

對此如何謀求能取得調和之解決是很大的問題。因此，以形成在研究中順利使用

研究工具之共識，促進研究工具專利之資訊公開為目標，日本綜合科学技術會議

於2007年3月發布「在生命科學領域中順利使用研究工具專利之方針478」。 

第一款 背景 

(1)在醫藥或生物科技領域中，經常能以一個基本專利獨占產品或方法，同時，

由於從發明到事業化需要長時間與高風險之高額投資，專利具有促進研究開發或

產品開發，將其成果延續到創新之重要功能。 

(2)特別是，在基因改造動植物或檢測方法等為進行研究所需的工具之研究工具

專利479中，有很多泛用性被高度廣泛地使用而有助於研究推進之物，同時亦有很

多替代性低之物。研究工具專利未在研究中順利使用時，對研究開發可能造成障

                                                 
476 井関涼子，前揭註 474，頁 903。 
477 井関涼子，前揭註 474，頁 903。 
478 総合科学技術会議，ライフサイエンス分野におけるリサーチツール特許の使用の円滑化に

関する指針，2007 年 3 月 1 日。 
479 在本方針中所謂「研究工具專利」，係指在生命科學領域中作為進行研究所需之工具而被使

用之物或方法相關之日本專利，包含實驗用動植物、細胞株、單株抗體、檢測方法等相關專利。 



 

 157

礙，目前，權利人與使用人之授權條件存有差距、談判難以進展之情況很多，亦

發生以專利請求停止研究、以至於訴訟之案例。 

第二款 本方針之目的 

(1)本方針，係於了解到能取得以專利制度保護與有效利用之平衡的實務運用係

屬重要下，對於在生命科學領域中的研究工具專利，提出大學或民間企業在研究

中使用時之基本想法，以謀求其使用順利。 

(2)大學或民間企業，應盡力確立遵循本方針的實務運用，事前避免研究工具專

利相關紛爭，相互協調在研究中研究工具專利之使用。 

(3)而且，在進行遵循本方針之實務運用時必須留意，本方針係依據日本特許法，

以日本專利效力所能及之國內研究活動為對象，提出授權之基本想法。 

第三款 基本想法 

    擁有或使用研究工具專利之大學或民間企業，在授權之授受時，應根據下列

基本想法為之480。但研究工具專利中，已商品化而在市場中一般提供之物或方

法，不在此限。 

    而且，研究工具相關之專利申請中的發明，亦應準用本方針加以處理。 

(1)授權之提供 

    研究工具專利權人，在他人於研究階段481為了使用專利而請求授權時，除了

事業策略上的障礙存在之情況482外，應考慮依其請求提供非專屬授權等，順利的

使用483。 

(2)授權之對價及條件 

                                                 
480 在締結具體的契約時，雖然應遵循本方針之基本想法，最終仍委由經歷個別契約的情況之當

事人加以判斷。 
481 在本方針中所謂「研究階段」，係指在大學或民間企業中所進行之基礎研究或進入事業化階

段前之研究。例如，在醫藥品的情況為進入治療前之研究。 
482「事業策略上的障礙存在之情況」例如，具有將該專利所涉及之研究工具本身作為商品一般地

販賣所需的事業計畫之情況；在使用研究工具專利促進研究開發之期間，若不在該研究領域中獨

占地使用，因他人之進入，商品之事業化將變得困難之情況。在大學透過共同研究或大學新創事

業等進行事業化之情況，亦可能發生這種狀況。 
483 關於研究工具專利，即使在由於事業策略上的考量而提供專屬授權之情況，應盡力保留對在

其他研究領域中的第三人使用提供非專屬授權之權利等，有彈性的授權實務。 
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    研究工具專利非專屬授權之對價，應將使用該專利的研究之特性，該專利是

否由以政府資金為原始資金之研究開發484所產生等納入考慮，以合理的對價為

之，充分考慮不阻礙其順利的使用。 

    特別是，在大學之間提供授權之情況，從大學學術振興之觀點來看，應以無

償(扣除隨同有體物提供之成本)為之485。而且，並不妨礙在提供授權時，附加對

價以外之適當的授權條件486。 

(3)簡便、迅速的程序 

    研究工具專利授權之當事人，應盡力以簡便、迅速的程序進行授權。此種情

況之授權，應有效運用具有雛型之簡便格式。 

(4)有體物之提供 

    為了在研究現場中順利地使用研究工具專利，除了提供專利授權之外，該專

利所涉及的有體物之順利提供亦為不可或缺。該等有體物之所有人，應盡力以合

理的條件與簡便、迅速的程序提供有體物。 

第四款 藉由綜合資料庫為資訊公開 

    為了促進研究工具專利之使用，必須廣泛公開、有效利用大學或民間企業所

有的研究工具專利(在本章中，包含專利申請中的發明)及其授權條件等相關資

訊。 

(1)綜合資料庫之設置 

    相關府省，關於大學或民間企業所有且可能提供之研究工具專利或專利所涉

及之有體物等，應公開包含研究工具的種類、專利號碼、使用條件、授權期間、

授權對價(供參考之過去的對價經驗)、支付條件、交涉所需的連絡地址等其使用

促進相關資訊，並建置能總括檢索之綜合資料庫。 

                                                 
484 在本方針中，所謂「以政府資金為原始資金之研究開發」，係指不論契約之型態，其直接經

費係來自於政府資金之研究開發。 
485 在與民間企業共有權利之大學提供授權之情況，或在對進行民間企業委託研究或共同研究之

大學提供授權之情況，必須為不同的考慮。 
486 此種授權條件例如，對第三者轉授權之限制，目的外使用之禁止，專利相關專門知識之保護

等。又，在附加條件時，應留意不應不當限制學術論文發表自由，同時關於使用研究工具專利所

得研究開發成果，應留意不應附加課予專屬回饋授權之義務等，可能違反獨占禁止法之條件。 
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(2)大學、民間企業之資訊提供 

    大學、民間企業，應盡力為研究工具專利之管理，同時關於可能授權之研究

工具專利，應將其授權條件等可能公開之資訊提供予綜合資料庫。而且，關於以

政府資金為原始資金之研究開發所產生之研究工具專利，原則上應將該等資訊提

供予綜合資料庫。 

(3)有體物相關資訊之公開 

   大學、民間企業在可能的範圍內，應盡力將研究工具專利所涉及的有體物，

與其他可能提供的有體物相關資訊，提供予前揭綜合資料庫。 

第五款 評論 

    本準則之特徵在於，第一，對象包括民間企業。因而，為了不損害基於研究

工具專利進行事業之民間企業的誘因之考慮隨處可見。例如，已商品化而在市場

中一般提供之研究工具，並不適用本準則。這種情況，係因利用在市場上販賣之

研究工具並不會妨礙研究，為適當的考慮487。本準則之基本想法在於提供非專屬

授權，這點與「在大學中以政府資金為原始資金之研究開發所產生的智慧財產權

之研究授權方針」相同，但係以「研究階段」之使用授權為對象，所謂「研究階

段」，係指基礎研究或進入事業化階段前之研究，在醫藥品之情況為進入治療前

之研究。在此，不以進入事業化階段後之研究為對象，係考量民間企業之事業488。 

    此外，提供非專屬授權在事業策略上的障礙存在之情況並不適用，這種障礙

存在之情況例如，(1)將研究工具本身作為商品一般販賣的事業計畫存在之情

況；(2)在進行使用研究工具專利的研究開發之期間，若不獨占地使用，因他人

之加入，商品之事業化將變得困難之情況；(3)大學等透過共同研究或大學新創

事業等進行事業化之情況。關於(1)，與研究工具專利本身被商品化之情況如上

所述並非本準則的對象之旨趣相同，係保持研究工具本身之研究開發誘因所需的

適當限制。然而，關於(2)，由於並非為了獨占研究工具本身之研究，而是為了

                                                 
487 井関涼子，前揭註 474，頁 906-907。 
488 井関涼子，前揭註 474，頁 907。 
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獨占利用研究工具之研究，若欲事業化的商品已具體特定姑且不論，若僅因抽象

地對於商品之事業化存在障礙即可拒絕授權，本準則之存在意義可能顯著受損。

關於(3)同樣地，在計劃之事業已明確地具體化，對他人提供研究工具專利授權

存在障礙，亦應限於具體明確之情況。因此，應留意如何運用(2)(3)，對於本準

則之效果將造成影響489。 

    本準則不僅表示以提供非專屬授權為中心之理念，關於實現所需的程序或環

境之形成亦表示具體的方針。亦即，為了進行授權所需之簡易迅速的程序，要求

大學等作成與發表具有雛型之簡便格式，為了研究工具專利與其授權條件等資訊

之公開及活動，催促關係府省建置綜合資料庫，要求大學等、民間企業將這些資

訊提供予綜合資料庫。特別是由以政府資金為原始資金之研究所產生之研究工

具，應以資訊提供為原則，利用政府資金之影響力進一步強力要求490。 

    由於本準則並無法律拘束力，為了發揮效力，在研究工具的開發、利用所涉

及之研究社群中，本準則必須廣泛普及，甚至提升至慣例、規範。本準則之這種

方向性，能評價為作為朝向所需的環境創造之穩健措施491。 

第四節 小節 

    基於材料或材料相關發明對於研究發展之進行所具有的重要性，並鑑於研究

者之間就材料移轉或專利授權無法達成協議或施加不合理的條件之情況逐漸增

加，經濟合作暨發展組織(OECD)、美國與日本均意識到採取因應措施實已刻不

容緩，因而分別發布相關準則採取政策介入之作法，鼓勵各機構採取必要措施，

促進材料或材料相關發明為研究目的以合理條件及時提供、廣泛散布，以達成材

料或材料相關發明之充分利用。雖然這些準則均不具有法律拘束力，但透過將其

納入政府之資助政策，或使其在研究社群中廣泛周知，形成此為規範或慣例之認

識，仍可發揮事實上的影響力。 

    相較於國際組織或各國對於此議題之重視並提出具體解決方案，我國目前對

                                                 
489 井関涼子，前揭註 474，頁 907。 
490 井関涼子，前揭註 474，頁 908。 
491 井関涼子，前揭註 474，頁 908。 
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於此議題之關注程度，仍有所不足。 

    此外，這些準則不具有法律拘束力之缺點，得以下一章所介紹之專利法上的

強制授權、促進受政府資助的研發成果之流通與競爭法等方法加以補足，並由於

當不遵守這些準則而阻礙研究活動時，得運用下一章所介紹之方法，因而確保這

些準則之遵守。 
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第五章 拒絕提供材料或拒絕授權之解決方法 

第一節 簡介 

    由於材料或材料相關專利權係屬研究工具，多為泛用性高、替代性低之上游

技術，而與下游研究發展具有緊密關聯，故材料所有人或材料相關專利權人一旦

拒絕提供材料或拒絕授權，可能阻礙研究者進行後續研究發展，嚴重影響其研究

進程，甚至危害相關市場之競爭秩序。例如，當材料所有人認為使用其材料可研

發出熱門暢銷產品時，即可能拒絕提供材料，阻止其他事業加入相關研發市場從

事競爭，以獨占該研發利益。而且，當材料或材料相關專利權可廣泛運用於各種

研究發展以生產不同產品時，拒絕提供材料或拒絕授權，將使該材料或材料相關

專利權無法獲得充分利用，而難以達成提升整體社會福利之結果。特別是在生命

科學領域中的材料或材料相關專利權，經常為新藥開發所不可或缺之技術，且基

於資源稀少性，並無其他可替代之同種技術，將使上述問題更為明顯。此時，如

何兼顧材料所有人或材料相關專利權人權益之保護與研發自由、競爭秩序等公共

利益之維護即為一重要課題。 

第一項 我國生物科技產業之發展情況 

    我國從 1980 年代開始發展生物科技產業，藉由生技研發機構之設立，累積

生技研發能量，藉以推動生物科技產業之發展。1982 年頒訂「科學技術發展方

案」，明定生物科技產業為八大重點科技之一，由政府進行全面性的規劃，有效

整合資源，並將研發成果實際落實於商業應用上，以達成我國生物科技產業的未

來發展願景與目標。行政院於 1995 年頒訂「加強生物技術產業推動方案」，整合

各部會資源，分別從法規、研發、技術商業化、人才、投資與市場拓展等項目著

手，研擬推動重點項目，期望藉由整體性的規劃，順利推動生物科技產業發展。 

    然而，我國生物科技產業發展至今未臻成熟，尚處於技術輸入之階段，仍高

度倚賴美歐日等先進國家之關鍵技術支援，在此產業發展階段下，由於材料或材

料相關專利權係屬研究工具，對於後續研發之進行極為重要，故當材料所有人或

材料相關專利權人拒絕提供材料或拒絕授權時，對我國生物科技產業將造成很大
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的影響。因此，基於我國生物科技產業仍待發展，在參考生物科技產業已高度發

展並從事技術輸出之先進國家相關法規制度，解釋適用我國相關法規制度時，應

以促進生物技術研發創新、提升我國生物科技產業競爭力等考量為主，以推動我

國生物科技產業發展。 

第二項 交易自由與限制 

我國憲法第 15 條規定，人民之財產權應予保障，該條所保障之財產權包括

動產所有權與專利權等智慧財產權(無體財產權)，又私法自治為民法之基本原

則，體現於契約自由與所有權自由原則，基於契約自由原則，人民得自由決定是

否締結契約以及與何人締結契約，故材料所有人享有提供材料與否之決定自由，

自得拒絕提供材料；而專利權人基於法律所賦予之專屬權，亦享有授權與否之決

定自由，其拒絕授權係屬權利之行使。 

但進入 19 世紀後期至 20 世紀，各國民法在維護契約自由並保障私有財產之

同時，亦漸漸重視權利的社會化及公平正義原則，以調和個人主義的缺失，代之

以「所有權社會化」與適度限制契約自由。我國憲法第 23 條亦規定，對於人民

之財產權及契約自由等基本權，為防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會

秩序或增進公共利益所必要時，得以法律加以限制。因此，我國憲法雖保障財產

權，但其在社會化特性下應受適度的限制，且不僅動產所有權負有社會義務，專

利權等智慧財產權亦然，從而不論是對於專利權本身之交易或專利權之行使，均

非採取絕對的契約自由原則，基於公共利益得以法律加以限制，在專利法上乃有

適度限制專利權行使或不行使之機制，例如，強制授權492。 

    基於我國目前關鍵技術仍有所不足，政府為扶植相關產業發展持續投注大量

資金，當研發成果係由政府資助所產生時，如何確保該研發成果獲得充分利用即

成為重要課題。由於受政府資助進行研究發展之學術機構或私人企業可視為準公

益事業(public utility)，且受政府資助的研發成果具有公共政策目的，因此，受資

                                                 
492 李素華，專利權行使與公平交易法─以近用技術標準之關鍵專利為中心，公平交易季刊第 16
卷第 2 期，頁 116，2008 年 4 月；李素華，前揭註 23，頁 57-58。 
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助者對於研發成果之運用應受有限制，而不得任意拒絕交易。 

在競爭秩序之維護上，不僅一般財產權之行使行為可能違反公平交易法(以

下簡稱「公平法」)，即使是專利權等智慧財產權之行使行為，依公平法第 45 條

規定493，僅有「正當」之行使行為始豁免於公平法之規範，智慧財產權一旦被濫

用，即喪失原有智慧財產權法保護之屏障，而成為公平法規範之對象，因此，不

論是拒絕交易或拒絕授權均不得危害市場競爭秩序，否則將違反公平法。 

    基於拒絕提供材料或拒絕授權可能造成阻礙後續研究發展之進行、危害相關

市場競爭秩序、影響我國生物科技產業發展等問題，本章以下試圖從專利法上的

強制授權制度、促進受政府資助的研發成果之流通與競爭法等不同角度，分別就

先進國家相關法規制度對於原則上被允許之拒絕交易或拒絕授權，何時將例外加

以限制，甚至於必要時課予強制交易或強制授權之義務加以說明，釐清其理論基

礎與制度優劣，分析何種方法較能有效解決拒絕提供材料或拒絕授權所造成的問

題，並根據我國目前生物科技產業發展情況，探討我國相關法規制度應如何適用

於材料所有人之拒絕提供材料或專利權人之拒絕授權，以促進材料或材料相關專

利權之流通，使後續研究發展之進行更為迅速，有助於提升我國生物技術水準，

維護相關市場競爭秩序，進而推動我國生物科技產業發展，逐步朝向技術輸出國

之地位邁進。 

    首先須說明者為，下列三種拒絕提供材料或拒絕授權之解決方法的適用範圍

並不相同。「專利法上的強制授權制度」僅得適用於已取得專利權之「發明」；而

政府之「實施權」及「介入權」適用於受政府資助的研發成果，至於何謂「研發

成果」各國之規定均不相同；競爭法則適用於市場上一切交易行為，不論是一般

財產權或智慧財產權之行使行為。 

第二節 專利法上的強制授權制度 

    強制授權制度係在發明人取得專利權後，獨占該發明之技術，使他人無法自

                                                 
493 公平交易法第 45 條：「依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為，不適用本法之

規定。」 
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由實施，卻不自行實施或拒絕授權他人實施、濫用其權利或以其他不當方式限制

技術進步與經濟發展、或阻礙公共需求獲得滿足時，於符合法定要件下，國家基

於第三人之請求，不經專利權人同意，即准許該第三人實施其專利權，而暫時中

斷專利權人之獨占性權利494。亦即，強制授權係作為調和專利權人之私益與公共

利益之手段495。 

    蓋專利制度係在鼓勵發明人創新、促進技術進步與實用技術應用之前提下而

賦與發明人獨占權，為了避免專利權行使違背專利制度之本旨與目的，乃設有強

制授權制度，以確保具有排他效力之專屬權發揮其應有之社會經濟價值與效用，

並調和其他法益與整體社會福利496。由於強制授權係對於憲法所保障的財產權施

加限制，因而必須符合法律規定之一定要件始得准予。惟專利權人不因強制授權

而全然喪失其經濟利益，強制授權之被授權人仍必須對專利權人支付發明實施對

價。 

    雖然觀諸承認強制授權制度之國家，實際上作成強制授權之案例相當有限，

我國至今亦僅有三件強制授權核准案例。但在立法政策上，因強制授權制度之締

約強迫特性而使專利權人自願授權所發揮的心理效果，更甚於專利專責機關實際

上作成強制授權之功效497。 

    當材料相關專利權人之拒絕授權時，欲取得授權之人得利用強制授權制度。

以下首先介紹強制授權制度之國際條約與各國專利法或相關法規之規定，再介紹

我國專利法上的強制授權制度，並就我國專利法上的強制授權事由於材料相關專

利權之適用加以分析說明。 

第一項 巴黎公約 

    巴黎公約(Paris Convention for the Protection of Industrial Property)第 5 條第 A

項第(2)至(4)款對於專利權之強制授權有所規定，其規定內容如下： 
                                                 
494 李素華，前揭註 23，頁 211-212。 
495 楊崇森，前揭註 31，頁 445-446。 
496 范建得、陳丁章，從我國現行法制論專利強制授權，科技法律透析第 16 卷第 5 期，頁 32-33，

2005 年 5 月。 
497 李素華，前揭註 23，頁 212。 
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第 5 條  

A. 專利權：物品之進口；不實施或不充分實施；強制授權。 

(2) 本同盟之會員國得採取立法措施准予強制授權(compulsory license)，以防

止專利所賦予的獨占權行使可能導致之濫用，例如，不實施(failure to 

work)。 

(3) 除非准予強制授權仍不足以防止前揭濫用者，不得沒收(forfeiture)專利

權。於最初准予強制授權之日起兩年期間屆滿前，不得發動沒收或撤銷

(revocation)專利權之程序。 

(4) 自專利申請之日起四年內，或專利核准之日起三年內(以最後屆滿之期間

為準)，不得以不實施或不充分實施爲理由申請強制授權；專利權人就其

不作為具有正當理由者，應駁回強制授權申請。強制授權應為非專屬性且

不得移轉或再授權，除非係與該授權有關之營業或商譽一併移轉498。 

 由此可知，巴黎公約第 5 條第 A 項第(2)款至第(4)款僅就會員國基於防止專

利濫用而制定強制授權規定時訂定標準，至於會員國基於公共利益(例如國家安

全、公共衛生)與再發明等其他理由而制定強制授權規定時，則完全不受限制。 

第二項 TRIPs 協定 

    世界貿易組織(WIPO)與貿易有關之智慧財產權協定(Agreement on 

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，以下簡稱 TRIPs 協定)第 31

條對於專利權之強制授權有所規定，其規定內容如下： 

                                                 
498 Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Article 5 A: 
“(2) Each country of the Union shall have the right to take legislative measures providing for the grant 
of compulsory licenses to prevent the abuses which might result from the exercise of the exclusive 
rights conferred by the patent, for example, failure to work. 
(3) Forfeiture of the patent shall not be provided for except in cases where the grant of compulsory 
licenses would not have been sufficient to prevent the said abuses. No proceedings for the forfeiture or 
revocation of a patent may be instituted before the expiration of two years from the grant of the first 
compulsory license. 
(4) A compulsory license may not be applied for on the ground of failure to work or insufficient 
working before the expiration of a period of four years from the date of filing of the patent application 
or three years from the date of the grant of the patent, whichever period expires last; it shall be refused 
if the patentee justifies his inaction by legitimate reasons. Such a compulsory license shall be 
non–exclusive and shall not be transferable, even in the form of the grant of a sub–license, except with 
that part of the enterprise or goodwill which exploits such license.” 
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第 31 條 

未經權利人授權之其他實施(Other Use Without Authorization of the Right Holder) 

會員國之法律允許未經專利權人授權而對其專利為其他實施499，包括由政府或經

政府授權之第三人實施者，應符合下列規定： 

(a) 該授權實施應基於個案考量； 

(b) 申請人於實施前，曾就專利授權事項以合理之商業條件與專利權人協

商，仍無法於合理期間內取得授權者，方可准予其實施。因國家緊急情況

或其他極度急迫情況或公共非營利使用者，會員國得不受前揭限制。因國

家緊急情況或其他極度急迫情況，應儘速通知專利權人。因公共非營利使

用，政府或其承攬人未經專利檢索即已知或可得而知有效的專利權為或將

為政府所實施，或為政府之利益實施者，應立即通知專利權人； 

(c) 該實施之範圍及期間應限於所授權之目的；半導體技術，則以公共非營

利使用，或作為經司法或行政程序認定屬反競爭行為之救濟為限； 

(d) 該實施應為非專屬性； 

(e) 該實施不得移轉，除非係與該實施有關之營業或商譽一併移轉； 

(f) 該授權實施應以供應會員國國內市場需要為主； 

(g) 在充分保護被授權人之合法利益下，授權之原因消滅且回復可能性不高

時，該授權實施應予終止。主管機關得依申請審查授權之原因是否繼續存

在； 

(h) 應考慮該授權之經濟價值，依個別情況給付相當補償金予專利權人； 

(i) 授權實施決定之合法性，應由會員國之司法機關審查，或由其他上級機關

獨立審查； 

(j) 該實施補償金之決定，應由會員國之司法機關審查，或由其他上級機關獨

立審查； 

(k) 該實施之准予係作為經司法或行政程序認定屬反競爭行為之救濟者，會

                                                 
499「其他實施」，係指非第 30 條所允許之實施。 



 

 168

員國得不受第(b)款與第(f)款之限制。決定補償金數額時得考量矯正反競

爭行為之需要。授權原因可能再發生時，主管機關得拒絕終止授權； 

(l) 某一專利(第二專利)必須侵害另一專利(第一專利)始得實施時，得授權其

實施。但應符合下列要件： 

(i) 第二專利之發明，相較於第一專利之發明，應具有相當經濟意義之重

要技術改良； 

(ii) 第一專利之專利權人應得以合理條件交互授權，以實施第二專利之發

明；與 

(iii) 第一專利之授權實施不得移轉，除非與第二專利一併移轉500。 

                                                 
500 TRIPs, Article 31: 
“Where the law of a Member allows for other use (7) of the subject matter of a patent without the 
authorization of the right holder, including use by the government or third parties authorized by the 
government, the following provisions shall be respected: 
    (a) authorization of such use shall be considered on its individual merits;  
    (b) such use may only be permitted if, prior to such use, the proposed user has made efforts to obtain 
authorization from the right holder on reasonable commercial terms and conditions and that such 
efforts have not been successful within a reasonable period of time. This requirement may be waived 
by a Member in the case of a national emergency or other circumstances of extreme urgency or in cases 
of public non-commercial use. In situations of national emergency or other circumstances of extreme 
urgency, the right holder shall, nevertheless, be notified as soon as reasonably practicable. In the case 
of public non-commercial use, where the government or contractor, without making a patent search, 
knows or has demonstrable grounds to know that a valid patent is or will be used by or for the 
government, the right holder shall be informed promptly;  
    (c) the scope and duration of such use shall be limited to the purpose for which it was authorized, 
and in the case of semi-conductor technology shall only be for public non-commercial use or to remedy 
a practice determined after judicial or administrative process to be anti-competitive;  
    (d) such use shall be non-exclusive;   
    (e) such use shall be non-assignable, except with that part of the enterprise or goodwill which enjoys 
such use;  
    (f) any such use shall be authorized predominantly for the supply of the domestic market of the 
Member authorizing such use;  
    (g) authorization for such use shall be liable, subject to adequate protection of the legitimate interests 
of the persons so authorized, to be terminated if and when the circumstances which led to it cease to 
exist and are unlikely to recur. The competent authority shall have the authority to review, upon 
motivated request, the continued existence of these circumstances;  
    (h) the right holder shall be paid adequate remuneration in the circumstances of each case, taking 
into account the economic value of the authorization;  
    (i) the legal validity of any decision relating to the authorization of such use shall be subject to 
judicial review or other independent review by a distinct higher authority in that Member;  
    (j) any decision relating to the remuneration provided in respect of such use shall be subject to 
judicial review or other independent review by a distinct higher authority in that Member;  
    (k) Members are not obliged to apply the conditions set forth in subparagraphs (b) and (f) where 
such use is permitted to remedy a practice determined after judicial or administrative process to be 
anti-competitive. The need to correct anti-competitive practices may be taken into account in 
determining the amount of remuneration in such cases. Competent authorities shall have the authority 
to refuse termination of authorization if and when the conditions which led to such authorization are 
likely to recur;  
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    由前揭規定內容可知，巴黎公約第 5 條第 A 項第(2)款至第(4)款與 TRIPs 協

定第 31 條之規定內容並不一致。TRIPs 協定第 31 條所規定強制授權之事由，並

未提及巴黎公約第 5 條第 A 項第(2)款中明文規定之「專利所賦予的獨占權行使

可能導致之濫用」(「濫用」情事已達反競爭行為之程度者，TRIPs 協定第 31 條

第(k)款始另為規定)，更未以「不實施」或「不充分實施」作為強制授權之事由。 

    但由於 TRIPs 協定第 2 條已明示該協定對於巴黎公約之補充性501，因此，巴

黎公約第 5 條第 A 項第(2)款至第(4)款規定與 TRIPs 協定第 31 條規定屬於並存

關係。 

    依 TRIPs 協定第 1 條第 1 項之規定，會員國對於智慧財產權得提供較 TRIPs

協定更廣泛之保護，但不得牴觸 TRIPs 協定之規定。會員國得依其本身法律制度

及程序，自由決定履行 TRIPs 協定規定之適當方法502。因此，TRIPs 協定規定僅

為會員國保護智慧財產權之最低標準。 

    巴黎公約及 TRIPs 協定雖然分別就強制授權之事由及要件等有所規定，但仍

可見各國之強制授權制度在事由、要件上有所不同。歸納而言，各國落實強制授

權之方式約略有三，第一，以個別(特別)立法之方式獨立規定；第二，直接在專

利法中規定；第三，藉由競爭法之操作，以「強制授權」為手段，達成維護競爭

                                                                                                                                            
    (l) where such use is authorized to permit the exploitation of a patent (“the second patent”) which 
cannot be exploited without infringing another patent (“the first patent”), the following additional 
conditions shall apply:  
        (i) the invention claimed in the second patent shall involve an important technical advance of 
considerable economic significance in relation to the invention claimed in the first patent;  
        (ii) the owner of the first patent shall be entitled to a cross-licence on reasonable terms to use the 
invention claimed in the second patent; and  
        (iii) the use authorized in respect of the first patent shall be non-assignable except with the 
assignment of the second patent.” 
501 Article 2 of TRIPs, “1. In respect of Parts II, III and IV of this Agreement, Members shall comply 
with Articles 1 through 12, and Article 19, of the Paris Convention (1967).2. Nothing in Parts I to IV of 
this Agreement shall derogate from existing obligations that Members may have to each other under 
the Paris Convention, the Berne Convention, the Rome Convention and the Treaty on Intellectual 
Property in Respect of Integrated Circuits.” 
502 Article 1 of TRIPs,” 1. Members shall give effect to the provisions of this Agreement. Members 
may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than is required by 
this Agreement, provided that such protection does not contravene the provisions of this Agreement. 
Members shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this 
Agreement within their own legal system and practice.” 
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秩序之目的503。以下先依序就美國、日本與我國之強制授權制度加以介紹，再就

我國專利法之強制授權於材料相關專利權之適用加以分析說明。 

第三項 美國 

    美國專利法中目前並無強制授權之規定，僅有拜杜法下資助機關之介入權

504，但透過特別法中的強制授權規定、政府使用制度與訴訟制度之運作，仍得為

「強制授權」或「事實上的強制授權」。以下分別加以介紹。 

第一款 特別法中的強制授權規定 

    美國在植物品種保護法(Plant Variety Protection Acct505)、原子能法(Atomic 

Energy Act506)、空氣潔淨法(Clean Air Act507)等特別法中，基於特別之公共利益，

設有強制授權之規定。 

第二款 政府使用制度 

    美國之「政府使用制度」(Government Use)規定於 28 U.S.C. 1498，依該條規

定，美國政府或其他為美國政府利益之人，無須取得專利權人之授權或同意，即

可實施其專利發明，專利權人僅得就政府使用所生之損害，向美國聯邦申訴法院

(United States Court of Federal Claims508)起訴請求合理且完全之補償(reasonable 

and entire compensation)509。該條規定係依據美國憲法增修條文第 5 條之政府徵用

權(Eminent Domain)而制定，亦即美國政府得為公共使用而剝奪私人財產，以避

免影響公務之執行，但應為適當補償510。 

    政府使用制度之立法目的及考量與強制授權相近，但係由政府主動作成實施

                                                 
503 范建得、陳丁章，前揭註 495，頁 41。 
504 35 U.S.C 203，本文將於本章第三節第一項第三款為詳細說明。 
505 7 U.S.C. 2404 
506 42 U.S.C. §2183 
507 42 U.S.C. §7608 
508 美國聯邦申訴法院係審理人民與聯邦政府之間關於聯邦法律、行政法規及契約爭議之法院。 
509 28 U.S.C. 1498(a)：「當由美國或為美國之利益，未經專利權人授權或無使用或製造之合法權

利，而使用或製造由美國專利所描述與涵蓋之發明，專利權人得就該使用與製造，以美國為被告

向美國聯邦申訴法院(United States Court of Federal Claims)起訴請求合理且完全之補償

(reasonable and entire compensation)。」「承攬人(contractor)、次承攬人或任何個人、企業或公司

為政府之利益且經政府授權或同意，而使用或製造由美國專利所描述與涵蓋之發明，應解釋為為

美國之利益而使用或製造。」 
510 Fifth Amendment: “…nor shall private property be taken for public use, without just 
compensation.” 
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專利發明之決定，並由政府或經政府授權之人實施，其主要目的不在於矯正專利

權之濫用行為，而是側重更濃厚的社會政策及公益性色彩511。 

第三款 事實上的強制授權 

    美國法院在專利侵權訴訟中，經常基於被告所提出之專利濫用(Patent 

misuse)、禁反言512或公共利益513等抗辯，雖認定被告構成專利侵權，但拒絕核

發禁制令514或判決賠償專利權人之損害，以致被告因此得繼續實施專利權，事實

上亦具有強制授權之效果。 

    「專利濫用」為專利侵權訴訟中的積極抗辯(affirmative defense)，其原理類

似衡平原則(Equitable Principles)中的「不潔之手515」抗辯。專利濫用係由美國司

法審判實務所逐漸發展出來的原則516，屬於被控專利侵權之人的衡平抗辯，其效

果為判決被濫用之專利權不得執行(unenforceable)，但並不會使其專利權無效

(invalid)。專利濫用得被治癒，當專利權人已停止濫用，且該濫用之結果完全「消

失517」或「清除518」時，其專利權將可回復執行效力519。 

    1988 年的專利濫用改革法(Patent Misuse Reform Act)於 35 U.S.C. §271(d)(4)

規定，有權對於專利侵權尋求救濟之專利權人不會因拒絕授權或使用專利權，而

喪失救濟權、被認為構成濫用或非法擴張專利權520。亦即單純「拒絕授權」並不

構成「專利濫用」，而當然合法(legal per se)。 

                                                 
511 李素華，前揭註 23，頁 234。 
512 Royal-McBee Corp. v. Smith-Corona Marchant, Inc., 295 F.2d 1(2d Cir. 1961). 
513 Vitamin Technologists, Inc. v. Wisconsin Alumni Research Foundation, 146 F.2d 941 (9th Cir. 
1945). 
514 eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 126 S.Ct. 1837 (2006) 
515 Riker Lab., Inc. v. Gist-Brocades, 636 F. 2d 772, 776 (D.C. Cir. 1980) 
516 Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502 (1917); Carbice Corp. v. 
American Patents Development Corp., 283 U.S. 27 (1931); Morton Salt Co. v. Suppiger Co., 314 U.S. 
488 (1942); International Salt Co. v. United States, 332 U.S. 392 (1942); Mercoid Corp. v. 
Mid-Continent Inv. Co., 320 U.S. 661 (1944). 
517 B.B. Chem. Co. v. Ellis, 314 U.S. 495, 498 (1942); Morton Salt, 314 U.S. at 488 
518 Senza-Gel Corp. v. Sieffhart, 803 F. 2d 661, 668 n.10 (Fed. Cir. 1986); Westinghouse Elec. Corp. v. 
Bulldog Elec. Prods., 179 F.2d 139, 145 (4th Cir. 1950) 
519 United States Gypsum Co. v. National Gypsum Co., 352 U.S. 457 (1957) 
520 35 U.S.C. 271: “(d) No patent owner otherwise entitled to relief for infringement or contributory 
infringement of a patent shall be denied relief or deemed guilty of misuse or illegal extension of the 
patent right by reason of his having done one or more of the following: … (4) refused to license or use 
any rights to the patent;….” 
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第四項 日本特許法 裁定實施權制度 

    特許法賦予專利權人排他權之意旨為，藉由獎勵發明、公開，並促進其利用，

而使產業發展。因此，當專利權人之排他權行使，反而，無法達成特許法所期待

的目的時，則必須限制該排他權之行使521。 

    日本特許法規定下列三種裁定實施權制度：不實施的情況之裁定實施權(特

許法第 83 條)、利用發明的情況之裁定實施權(特許法第 92 條)與公益上必要的情

況之裁定實施權(特許法第 93 條)。不論是哪一種裁定實施權，欲實施專利發明

者，須先向專利權人(或專用實施權人)請求協議授權，協議不成立或不能協議

時，方得請求特許廳長官或經濟產業大臣作成裁定設定通常實施權。此時，即使

未經專利權人授權，亦得實施其專利發明。以下先就三種裁定實施權之規定內容

加以介紹。 

第一款 裁定實施權之規定內容 

第一目 不實施的情況之裁定實施權 

    由於專利權係獨占權，所謂不實施，不僅是單純權利上睡眠，亦具有妨礙他

人實施之積極作用。從此觀點來看，為求產業發達應課予實施專利發明之義務。

但另一方面，對全部發明課予實施義務亦有弊害。專利權人，藉由將本來能保持

秘密的發明申請專利、公開而提高社會的技術水準，即使不自行實施對社會亦有

某種貢獻。若對於全部專利發明課予實施義務，技術可能會被隱匿。從此觀點來

看，強烈的實施義務並不適當522。 

    特許法第 83 條規定，繼續三年以上在日本國內不適當實施專利發明時，欲

實施該專利發明者，得向專利權人或專用實施權人請求協議授權。協議不成立或

不能協議時，得請求特許廳長官作成裁定設定通常實施權。但即使繼續三年以上

不適當實施，自該專利發明之專利申請日起未滿四年者不在此限523。 

                                                 
521 田村善之，知的財產法(第四版)，有斐閣，頁 322，2006 年。 
522 中山信弘，前揭註 40，頁 456。 
523 特許法 83 條：「繼續三年以上在日本國內不適當實施專利發明時，欲實施該專利發明者，得

向專利權人或專用實施人請求協議授與通常實施權。但自該專利發明之專利申請日起未滿四年
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    即使過去繼續三年以上不實施，若現在正在實施即不得提出裁定請求。裁定

實施制度之立法意旨，並非對於專利權人之制裁，而是在於促進發明之實施，因

此，若現在正在實施，即無作成裁定之必要。因此，若於裁定前已有適當實施，

即不得作成裁定524。 

    所謂「適當實施」之意義為何？單純為免於裁定之形式上實施當然非適當實

施。惟單純從事輸入而在國內不從事生產是否為「適當實施」？此問題與特許法

之目的相關。亦即，若認為特許法係保護扶植本國產業之制度，由於僅從事輸入

之行為強烈壓迫本國產業，故應核准裁定請求525。然而，對專利權人而言，若僅

從事輸入之行為並非適當實施，專利權人變得必須在取得專利權之所有國家內從

事生產。然而，因現實上各國之生產成本、潛在技術、勞動力、市場規模等存有

差異，其無法在取得專利權之所有國家內從事生產，作為企業將變得難以擬定全

球策略，此外亦將使消費者購買高成本之製品，故若將特許法之目的擴大到國際

經濟發展，在從事適當輸入之情況下不應准許裁定請求。而且，當國家的技術水

準已非開發中國家，而是趕上先進國家之技術水準時，違反經濟原則之強制實施

權制度並不妥當。因此，若無特別之情事，僅從事輸入之行為亦應認為係適當實

施526。 

    惟依特許廳之「裁定制度運用要領527」，特許法第 83 條第 1 項所謂「不適

當實施」應解釋為，僅以所需之最小規模進行形式上實施之情況，或單純從事輸

入而不在國內從事生產等情況原則上該當之。 

    特許法第 85 條第 2 項規定，當不適當實施專利發明具有正當理由時，特許

廳長官不得作成應設定通常實施權之裁定，應將請求駁回528。正當理由係個別判

                                                                                                                                            
時，不在此限。2 前項之協議不成立或不能協議時，欲實施該專利發明者，得請求特許廳長官作

成裁定。」 
524 中山信弘，前揭註 40，頁 457-458。 
525 中山信弘，前揭註 40，頁 458。 
526 中山信弘，註解特許法(上)[第三版]，頁 875。 
527 経済産業省工業所有権審議会，裁定制度の運用要領，1975 年 12 月１日決定，1997 年 4 月

24 日改正。 
528 特許法第 85 條第 2 項：「特許廳長官，於不適當實施該專利發明具有正當理由時，不得作成

應設定通常實施權之裁定。」 
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斷，例如為工業化之準備中、工廠災害、原料取得困難等529。 

    依特許廳之「裁定制度運用要領」，特許法第 85 條第 2 項所謂「不適當實

施專利發明具有正當理由時」，應綜合考慮各種情況而判斷，其主要例子為，實

施該專利發明所必要之設備等，因災害或其他不可歸責於被請求人之情況而無法

整備，因而無法實施該專利發明；以及實施該專利發明所必要之許可程序因不可

歸責於被請求人之情況而延遲，因而無法實施該專利發明。 

第二目 利用發明的情況之裁定實施權 

    專利制度之目的在於，藉由鼓勵發明人公開發明而提高社會的技術水準，進

而促使新發明出現。極端地說，專利制度的目的之一即為促進改良發明之出現。

僅有基本發明，實際上往往無法完成有價值的產品，藉由許多改良發明之存在，

能期待更高價值產品之完成。然而，即使已就利用他人專利發明所完成之發明(利

用發明)取得專利權，若以營業目的實施該利用發明將構成他人專利權之侵害

530，雖然往往能藉由當事人協議，締結交互授權而解決，但在協議不成立之情況

將無法實施利用發明，可能對產業發展不利，並可能違背專利法鼓勵發明、公開

與促進利用之意旨，因此，特許法在利用發明的情況，亦設有裁定實施制度531。 

    特許法第 92 條第 1 項、第 3 項規定，利用發明之專利權人，得向被利用發

明之專利權人請求協議授權532。協議不成立或不能協議時，得請求特許廳長官作

成裁定設定通常實施權533。欲提出裁定請求者，首先，必須具有特許法第 72 條

所規定之利用關係。亦即，必須利用於其專利申請之日前申請之他人的專利發

明、新型專利、新式樣專利或類似之新式樣，或其專利權與於其專利申請之日前

                                                 
529 中山信弘，前揭註 40，頁 458。 
530 特許法第 72 條：「專利權人、專用實施權人或通常實施權人，於其專利發明係利用於其專利

申請之日前申請之他人的專利發明、新型專利、新式樣專利或類似之新式樣時，或其專利權與於

其專利申請之日前申請之他人的新式樣專利權、商標權相牴觸時，不得以營業目的實施其專利發

明。」 
531 中山信弘，前揭註 40，頁 464。 
532 特許法第 92 條第 1 項：「專利權人或專用實施權人，於其專利發明該當於第 72 條所規定之情

況時，得向同條的他人請求協議授與實施其專利發明所需之通常實施權或新型專利權、新式樣專

利權之通常實施權。」 
533 特許法第 92 條第 3 項：「第 1 項之協議不成立或不能協議時，專利權人或專用實施權人，得

請求特許廳長官作成裁定。」 
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申請之他人的新式樣專利權相牴觸。 

    依特許廳之「裁定制度運用要領」，特許法第 92 條第 1 項所謂「其專利發

明該當於第 72 條所規定之情況時」應解釋為，若不實施他人之專利發明，則無

法實施自己之專利發明時，例如，先申請之物質專利與後申請之製造方法專利、

用途專利或選擇發明專利即該當於此要件。 

    由於若僅有利用發明之專利權人得提出裁定請求，對基本發明之專利權人單

方面不利。因此，作為裁定請求之對抗手段，特許法第 92 條第 2 項、第 4 項規

定，當利用發明之專利權人請求協議時，基本發明之專利權人得向利用發明之專

利權人提出交互授權之請求534。協議不成立或不能協議時，在經指定之答辯書提

出期間內，亦得請求特許廳長官作成裁定535，以謀求當事人之間的衡平。 

    惟特許法第 92 條第 5 項規定，不論是利用發明或基本發明，當設定通常實

施權將不當損及他人之利益時，特許廳長官不得作成裁定536。關於其具體的基

準，應考慮該兩發明的技術差距與當事人之間的經濟差距兩個要素。依特許廳之

「裁定制度運用要領」，特許法第 92 條第 5 項所謂「將不當損害第 72 條的他人

或專利權人、專用實施權人之利益時，不得作成應設定通常實施權之裁定」，應

綜合考慮先申請之專利發明及後申請之專利發明的內容、當事人的資力、經營狀

態而判斷，在因通常實施權之設定，事業之繼續變得困難等被請求人的利益明顯

受害之情況，原則上解釋為該當之。在完成些微的改良發明而對於重要的基本發

明提出裁定請求，資本差距懸殊之大企業對於小企業之基本發明提出裁定請求等

情況，可能該當之537。 

    裁定之請求人，為利用發明之專利權人與專用實施權人，通常實施權人不得

                                                 
534 特許法第 92 條第 2 項：「被請求為前項協議之第 72 條的他人，得向請求協議之專利權人或專

屬實施人，在其欲透過該協議取得通常實施權或新型專利權、新式樣專利權之通常實施權以實施

之專利發明範圍內，請求協議授與通常實施權。」 
535 特許法第 92 條第 4 項：「在第 2 項的協議不成立或不能協議之情況，已提出前項之請求裁定

時，第 72 條的他人，於第 7 項準用第 84 條規定特許廳長官指定應提出答辯書之期間內，得請求

特許廳長官作成裁定。」 
536 特許法第 92 條第 5 項：「特許廳長官，在第 3 項或前項之情況，於設定通常實施權將不當損

及第 72 條的他人或專利權人、專用實施權人之利益時，不得作成應設定通常實施權之裁定。」 
537 中山信弘，前揭註 40，頁 465。 



 

 176

請求。專利權人取得裁定實施權後，不得為再實施授權。請求期限並無限制，專

利登記後隨時得請求，與不實施的情況不同538。 

    關於利用發明的情況之裁定實施權，由於 WTO 之 TRIPs 協定以及日美合意

之存在，必須加以補充。TRIPs 協定第 31 條第(l)款作為設定利用發明之裁定實

施權時的最低標準，規定利用發明相較於被利用發明，應具有相當經濟意義之重

要技術改良，並確保開發基本技術的專利權人之利益，必須不對開發基本技術之

誘因造成很大的不良影響。 

    依據 1994 年 8 月之日美合意，1995 年 7 月 1 日以後，除了作為經司法或行

政程序認定屬反競爭行為之救濟，或公共、非商業利用之許可外，日本特許廳不

得以利用發明為理由設定裁定實施權539。此合意規定了較特許法第 92 條規定之

裁定要件更嚴格之要件。雖然此日美合意之效力具有爭議，但由於係日本政府所

締結之國際約定，至少特許廳長官會遵循此合意加以運用，不會作成違反合意之

裁定，因此，此合意之內容已成為利用發明的情況之裁定實施權的實務準則或事

實上要件。此外，由於日本依 TRIPs 協定負有遵守最惠國待遇原則之義務，因此

日美合意並非日美二國之間的問題，亦自動適用於美國以外之會員國。 

第三目 公益上必要的情況之裁定實施權 

    由於專利權係技術獨占權之強力權利，有時其存在可能違反公益。因此，在

違反公共利益的情況下裁定實施制度即屬必要540。 

    特許法第 93 條規定，專利發明之實施係為公共利益特別必要時，欲實施該

專利發明者，得向專利權人或專用實施權人請求協議授權。協議不成立或不能協

議時，得請求經濟產業大臣作成裁定設定通常實施權541。 

                                                 
538 中山信弘，前揭註 40，頁 465。 
539 日美合意第 3 項：「1995 年 7 月 1 日以後，除作為經司法或行政程序認定屬反競爭行為之救

濟或公共、非商業利用之許可以外，日本特許廳不得作成設定利用發明關係的強制實施權之裁

定。」 
540 中山信弘，前揭註 40，頁 461。 
541 特許法第 93 條：「專利發明之實施係為公共利益特別必要時，欲實施該專利發明者，得向專

利權人或專用實施權人請求協議授與通常實施權。2 前項之協議不成立或不能協議時，欲實施該

專利發明者，得請求經濟產業大臣作成裁定。3 第 84 條、第 85 條第 1 項以及第 86 條至第 91
條之 2 的規定，準用於前項之裁定。」 
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    依特許廳之「裁定制度運用要領」，特許法第93條第1項所謂「為公共利益特

別必要時」之主要例子如下：(1)在國民生命、財產保全、公共設施建設等與國

民生活直接相關之領域中特別必要之情況，以及(2)因不授與該專利發明之通常

實施權，而阻礙該產業全體之健全發展，結果對國民生活造成實質弊害之情況。 

    首先，對於國民生命、財產保全、公共事業等具有重大影響之情況較無問題。

但即使與公共利益相關，在單純因成本的關係而必要之情況，或即使不利用該專

利發明亦有可能實現的方法等情況，應解釋為不得提出裁定請求542。 

    欲實施該發明者均得提出裁定請求，國家或地方自治團體亦得提出請求。被

請求人，與不實施的情況相同，但與不實施的情況不同的是，不得以具有正當事

由抗辯，此係由於公共利益較權利人之個別情況重要。同樣地，與不實施的情況

不同，並無期間之限制，隨時得請求543。 

    本裁定實施權之裁定主體與不實施或利用發明的情況之裁定實施權不同，為

經濟產業大臣，此係由於裁定之內容並非單純特許法之問題，而是公共利益此層

次較高的問題，必須超出特許法的觀點加以判斷，亦可能有來自其他行政機關之

請求544。 

第二款 裁定實施權之程序 

    當專用實施權存在時，首先須向專用實施權人請求，但由於無專利權人之同

意通常實施權尚不成立545，故仍須向專利權人請求。 

    特許廳長官作成裁定時，應給予專利權人、專用實施權人或其他與該專利相

關並經登記的權利之權利人(通常實施權人、質權人等)提出答辯書之機會546，並

應聽取工業所有權審議會547之意見548。然而，審議會為諮詢機關，特許廳長官並

                                                 
542 中山信弘，前揭註 40，頁 462。 
543 中山信弘，前揭註 40，頁 463。 
544 特許庁編，工業所有權法逐条解說(第 16 版)，頁 248。 
545 特許法第 77 條第 4 項：「專用實施權人，須經專利權人同意，始得就其專用實施權設定質權，

或授予他人通常實施權。」 
546 特許法第 84 條：「特許廳長官，於收到前條第 2 項之裁定請求時，應將請求書之副本送達該

請求所涉及之專利權人、專用實施權人或其他與該專利相關並經登記的權利之權利人，指定相當

期間，給予提出答辯書之機會。」 
547 依特許法施行令第 13 條之 2 所設置。 
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不受其意見拘束。 

    對於裁定不服者，得依行政不服審查法提出異議，對其決定亦不服者，則得

依行政事件訴訟法提起訴訟。但是，因對於對價金額不服時，得直接提起訴訟請

求該金額之增減549，故不得以之作為提出異議之不服理由550。此係因認為，在並

非得否設定實施權之問題，僅係發生對價金額爭執之情況，由最具有利害關係之

當事人互相爭執能效率地解決紛爭551。 

第三款 裁定實施權之效力 

    依裁定設定之實施權為通常實施權，須經登記始取得對抗要件552，但由於裁

定實施權係依職權登記553，實際上不成問題。此外，依裁定取得之通常實施權不

得移轉或設定質權554。 

    依裁定設定之通常實施權為有償，裁定中應明定設定之範圍、對價金額、支

付方法及時期555。藉由裁定謄本之送達，擬致當事人間協議成立，依裁定之內容

成立通常實施權556。 

    日本實際上尚無設定裁定實施權之案例，亦即，裁定實施權制度幾乎未曾被

使用。然而，裁定實施權制度之存在本身，即具有作為促進專利權人自行實施或

主動授權的「傳家寶刀」之意義557，因此，即使實際上裁定的可能性很低，仍充

                                                                                                                                            
548 特許法第 85 條第 1 項：「特許廳長官，欲作成第 83 條第 2 項之裁定時，應在審議會(係指國

家行政組織法(1948 年法律第 120 號)第 8 條所規定之機關)聽取行政命令所規定之人的意見。」 
549 特許法第 183 條第 1 項：「收到第 83 條第 2 項、第 92 條第 3 項、第 4 項或第 93 條第 2 項之

裁定者，對於該裁定所定之對價金額有所不服時，得提起訴訟請求該金額之增減。」 
550 特許法第 91 條之 2：「依行政不符審查法（1962 年法律第 160 号）對於依第 83 條第 2 項規

定作成之裁定提出異議者，不得以對於該裁定所定之對價不服作為對於該裁定不服之理由。」 
551 田村善之，前揭註 520，頁 323。 
552 特許法第 99 條第 1 項：「通常實施權於登記時，對於嗣後取得該專利權、專用實施權或該專

利權之專用實施權者，發生效力。」 
553 特登令第 16 條第 5 號。 
554 特許法第 94 條第 1 項：「通常實施權，除依第 83 條第 2 項、第 92 條第 3 項、第 4 項、前條

第 2 項、實用新案法第 22 條第 3 項或意匠法第 33 條第 3 項之裁定取得的通常實施權外，在與實

施之事業一倂為之情況，須取得專利權人(對於專用實施權之通常實施權者，為專利權人及專用

實施權人)同意以及繼承或其他一般承繼之情況，始得移轉。」 
555 特許法第 86 條第 2 項：「應設定通常實施權之裁定中，應明定下列事項。1．應設定通常實

施權之範圍 2．對價金額與其支付方法及時期」 
556 特許法第 87 條第 2 項：「依前項規定將應設定通常實施權之裁定謄本送達當事人時，依裁定

所定之內容，視為當事人間協議成立。」 
557 中山信弘，前揭註 40，頁 459。 
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分具有存在之理由。 

第四款 裁定實施權於研究工具專利之適用 

    由於材料相關專利權係屬研究工具專利，因此以下關於裁定實施權如何適用

於研究工具專利之見解，可作為探討裁定實施權如何適用於材料相關專利權之參

考。以下分別就不同的裁定實施權於研究工具專利之適用可能性加以介紹。 

第一目 不實施的情況之裁定實施權 

    特許法第 83 條規定，繼續三年以上在日本國內不適當實施專利發明時，欲

實施該專利發明者，得向專利權人或專用實施權人請求協議授權。協議不成立或

不能協議時，得請求特許廳長官作成裁定設定通常實施權。 

    依特許廳之「裁定制度運用要領」，特許法第 83 條第 1 項中所謂「不適當

實施」應解釋為，僅以所需之最小規模進行形式上實施之情況，單純從事輸入而

不在國內生產等情況原則上該當之。 

因此，只要研究工具專利係在日本國內實施，不實施的情況之裁定實施權即

無適用之可能性。當專利權人或其被授權人僅在外國實施該專利，在日本國內不

實施亦不授權時(例如，研究開發據點在海外時)，不實施的情況之裁定實施權才

有適用之可能性。此外，若遵循前揭運用要領之想法，即使研究工具專利之實施

品(例如，老鼠、試劑、裝置等)係輸入日本國內時，亦得適用此規定558。 

又特許法第 85 條第 2 項規定，當不適當實施專利發明具有正當理由時，特

許廳長官不得作成應設定通常實施權之裁定。 

一般所設想之正當理由為，醫藥品尚未取得製造許可或生產設施受到災害等

情況。因進行全球的企業活動，而將研究開發據點設在日本國外等理由，很難說

該當於正當理由559。 

確實，若只考慮日本產業之發達，在日本國內不實施，對於日本產業發達並

無貢獻，但另一方面，若考慮到現實是，在全球化經濟下，以全球規模進行企業

                                                 
558 江幡奈歩，リサーチツール特許問題の裁定実施権による対応可能性，ジュリスト第 1321
期，頁 138，2006 年 10 月。 
559 江幡奈歩，前揭註 557，頁 138-139。 
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活動，將研究設施配置於全球中最適當的國家，進行研究開發據點之集中化或研

究開發活動之分業化，在此情況下對於在日本國內不設置研究機構之企業，僅以

在日本國內不實施為理由核准裁定實施權，必須相當慎重560。 

因此，不實施的情況之裁定實施權適用於研究工具專利，事實上相當困難。 

第二目 利用發明的情況之裁定實施權 

    特許法第 92 條第 1 項、第 3 項規定，利用發明之專利權人，得向被利用發

明之專利權人請求協議授權。協議不成立或不能協議時，得請求特許廳長官作成

裁定設定通常實施權。 

    依特許廳之「裁定制度運用要領」，特許法第 92 條第 1 項所謂「其專利發

明該當於第 72 條所規定之情況時」應解釋為，若不實施他人之專利發明，則無

法實施自己之專利發明時，例如，先申請之物質專利與後申請之製造方法專利、

用途專利或選擇發明專利即該當於此要件。 

    關於研究工具專利之利用，利用發明的情況之裁定實施權可發揮一定的作

用。例如，在基因專利為物品發明而取得專利之情況，當專利權人以外之人，發

現該基因專利有益的機能效用而取得專利時，即具有利用發明之關係。當與基因

專利之權利人無法達成實施協議時，得利用此裁定實施權制度561。 

    欲取得利用發明的情況之裁定實施權者，其專利發明必須具有特許法第 72

條所規定之利用關係，而在為完成今後可取得專利的發明而使用研究工具之情

況，並不適用562。且利用發明的情況之裁定實施權係以自己的發明已經完成並取

得專利權為前提，在研究工具專利之情況，經常是在研究開發階段為利用他人的

專利發明必須取得通常實施權，因此很少能適用此規定563。亦即，在研究工具專

利係作為研究開發手段之情況，通常並不具有利用關係，亦尚未取得專利權，因

此無法適用利用發明的情況之裁定實施權。 
                                                 
560 江幡奈歩，前揭註 557，頁 139；片山英二，ライフサイエンスにおける知的財産権の最近の

動向，法とコンピュータ第 24 期，頁 54，2006 年 7 月。 
561 稗貫俊文，前揭註 12，頁 92。 
562 江幡奈歩，前揭註 557，頁 139。 
563 井関涼子，前揭註 474，頁 900。 
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    即使該當於利用發明，在利用發明之情況，必須滿足 TRIPs 協定第 31 條第

(l)款之追加條件。亦即，作為利用發明的情況之追加要件，該款規定「第二專利

之發明，相較於第一專利之發明，應具有相當經濟意義之重要技術改良」，若非

具有此重要技術改良之發明，則無法取得利用發明的情況之裁定實施權。 

    此外，日美合意亦成為利用發明的情況之裁定實施權利用時的重大阻礙。依

日美合意，日本特許廳除了(1)作為經司法或行政程序認定屬反競爭行為之救

濟，或(2)公共、非商業利用之許可外，不得作成利用發明的情況之裁定實施權。 

首先，關於日本特許廳除了(1)作為經司法或行政程序認定屬反競爭行為之

救濟外，不得作成利用發明的情況之裁定實施權，亦即，除非被利用發明專利權

人之拒絕授權經司法或行政程序認定違反獨占禁止法，否則不得設定利用發明的

情況之裁定實施權564。「關於專利、專門技術授權契約之獨占禁止法上方針565」

表示，「專利權人等自己使用專利等或對他人授權(包含為專屬授權)或拒絕授權

本身，原則上不違反獨占禁止法。」研究工具專利之拒絕授權，或要求相當於拒

絕之高額權利金，被認為違反獨占禁止法之案例僅屬極為例外之情況。此外，至

法院或公平交易委員會作成決定，至少需要 1 至 2 年，至最終決定需要更長時間

這點亦成為瓶頸。再者，當法院或公平交易委員會認定違反獨占禁止法時，通常，

事業會隨後迅速地自己進行授權，需要藉由裁定賦予實施權之必要性究竟有多高

566？ 

    其次，關於(2)公共、非商業利用之許可，所謂「公共、非商業利用」顯然

係指公共且非商業利用。依工業所有權會議之「關於特許法等修正之答覆567」表

示，「所謂公共、非商業使用，係指在由公共機關進行之非營利目的事業中使用。

作為公共機關之政府(包含特殊法人)及地方自治團體之機關，參與政府的委託事

                                                 
564 公正取引委員会，新たな分野における特許と競争政策に関する研究会報告書─ビジネスモ

デル特許及びバイオ関連特許を中心に，頁 7，2002 年 6 月。 
565 公正取引委員会，特許、ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針(1989 年 2
月 15 日公布，1999 年 7 月 30 日修正公布，2005 年 6 月 29 日修正)，第 3「特許、ノウハウラ

イセンス契約に関する不当な取引制限、私的独占などの観点からの考え方」1「考え方」。 
566 江幡奈歩，前揭註 557，頁 140。 
567 「特許法等の改正に関する答申」(1994 年 9 月 7 日)。 
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業之營利企業該當之。」因此，民間企業，只要並非政府的委託研究，即很難滿

足公共之要件，又即使是政府的委託研究，亦很難說是非商業。此外，獨立行政

法人化後的原國立大學或公共研究機關，雖然能符合公共之要件，但是否為非商

業利用之判斷，在產學合作之情況，接受民間企業之委託研究、共同研究之情況，

或接受民間企業之研究費支援等情況，則相當微妙568。 

    因此，研究工具專利能使用利用發明的情況之裁定實施權的可能性亦極低。 

第三目 公益上必要的情況之裁定實施權 

    特許法第 93 條規定，專利發明之實施係為公共利益特別必要時，欲實施該

專利發明者，得向專利權人或專用實施權人請求協議授權。協議不成立或不能協

議時，得請求經濟產業大臣作成裁定設定通常實施權569。 

    由於生命科學領域之研究工具專利，存在資源稀少性之問題，因此，屬容易

被認為具有公共利益之領域570。惟特許法第 93 條第 1 項係規定「為公共利益『特

別』必要時」，基於此規定之適用顯然屬於例外，僅核准通常實施權將符合公共

利益並不足夠，尚需要特別的必要性。在研究工具之情況，由於並非如同醫藥品

取得之問題一般，具體且緊急地面臨人的生死，即使使用研究工具專利進行醫藥

開發能說是為公共利益必要且適當，是否能說是「特別必要」571？因此，當研究

工具專利並非用於醫藥開發，而係用於一般研究活動時，將更難該當於「為公共

利益特別必要時」。 

    依特許廳之「裁定制度運用要領」，特許法第 93 條第 1 項所謂「為公共利益

特別必要時」之主要例子如下：(1)在國民生命、財產保全、公共設施建設等與

國民生活直接相關之領域中特別必要之情況，以及(2)因不授與該專利發明之通

常實施權，而阻礙該產業全體之健全發展，結果對國民生活造成實質弊害之情況。 

                                                 
568 江幡奈歩，前揭註 557，頁 140。 
569 特許法第 93 條：「專利發明之實施係為公共利益特別必要時，欲實施該專利發明者，得向專

利權人或專用實施權人請求協議授與通常實施權。2 前項之協議不成立或不能協議時，欲實施該

專利發明者，得請求經濟產業大臣作成裁定。3 第 84 條、第 85 條第 1 項以及第 86 條至第 91
條之 2 的規定，準用於前項之裁定。」 
570 片山英二，前揭註 559，頁 54。 
571 江幡奈歩，前揭註 557，頁 141。 
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    此外，前揭「裁定制度運用要領」(2)所謂「阻礙該產業全體之健全發展，

結果對國民生活造成實質弊害之情況」，要求對國民生活造成實質弊害這點，施

加了很高的阻礙。 

    為解決研究工具專利問題，促進專利發明之順利利用，日本產業界曾有提

案，請求在「裁定制度運用要領」之「為公共利益特別必要時」的主要例子中，

添加「成為學術及研究活動的障礙之發明」為上述(2)之具體例子572；日本智慧

財產協會亦表示希望在運用上明示，以與國民生命、健康直接相關的生命科學領

域研究為目的之無替代性的專利發明之實施，為特許法第 93 條之適用對象573，

而在產業構造審議會之工作小組中討論574。然而，由於國際上關於 TRIPs 協定的

強制授權制度之規定，先進國家與開發中國家之間相互對立，美國及歐洲的製藥

企業集團對於這些提案提出表示反對之意見書575，且日本國內亦存有反對意見

576，而未能達成共識，「裁定制度運用要領」之修正因而被擱置577。 

    而且，關於研究工具之裁定實施權，若其程序需要長時間，實際上將不具效

用。因為目前的研究現場的競爭非常激烈578。 

    因此，研究工具專利適用公益上必要的情況之裁定實施權，實際上極為困難。 

第五項 我國專利法 

當已於我國取得專利權之材料相關專利權人拒絕授權時，欲取得授權之人得

依我國專利法向專利專責機關申請強制授權。強制授權在我國專利法上稱為「特

許實施」，為便於理解，本文以下仍使用「強制授權」一詞579。以下先介紹我國

                                                 
572 日本製薬工業協会・（財）バイオインダストリー協会知的財産合同検討委員会・提案(産業

構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会特許戦略計画関連問題ワーキンググループ，特

許発明の円滑な使用に係る諸問題について，2004年11月。(以下簡稱「產業構造審議会2004年

報告書」)，參考資料9)。 
573 產業構造審議会 2004 年報告書，參考資料 11。 
574 產業構造審議会 2004 年報告書，頁 86。 
575 米国研究製薬工業会(PhRMA)(在日)知的財產小委員会意見書(產業構造審議会 2004 年報告

書，參考資料 12-1)、欧州製薬団体連合会(EFPIA)意見書(同・參考資料 13)。 
576 日本経済団体連合会意見書(產業構造審議会 2004 年報告書，參考資料 10)。 
577 產業構造審議会 2004 年報告書，頁 87。 
578 片山英二，前揭註 559，頁 55。 
579 在專利法修正草案(980805 送部版)中，已經將現行條文「特許實施」之文字修正為「強制授
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專利法上的強制授權制度，再就我國專利法上的強制授權事由於材料相關專利權

之適用加以分析說明。 

第一款 立法沿革 

    1944 年我國專利法制定時即設有強制授權之規定，1994 年以前之專利法規

定須在專利權核准一定期間後，始得申請強制授權。強制授權之事由為專利權人

無正當理由未在國內實施或未適當實施其發明，且條文所定義之未適當實施範圍

甚廣。此外，符合強制授權之事由者，專利專責機關甚至得撤銷專利權。1985

年專利法之規定內容如下： 

第 67 條  專利權期間逾四年，無正當理由未在國內實施或未適當實施其發明

者，專利局得依關係人之請求，特許其實施。 

專利局接到特許實施申請書後，應將副本發交專利權人，限期在三個

月內答辯；逾期不答辯者，得逕行處理。 

前項特許實施 權人對專利權人應予以補償金，有爭執時，由專利局核

定之。 

專利權依第一項規定特許實施後，特許實施權人，除應與特許實施有

關之營業一併移轉外，不得允許他人實施。 

專利權人於專利局第一次特許實施公告之日起逾二年，無正當理由，

仍未在國內實施或未適當實施其發明者，專利局得依關係人之請求撤

銷其專利權。 

第 68 條  有左列情事之一者，認為未適當實施： 

一、專利權人以其發明全部或大部分在國外製造，輸入國內者。 

二、利用他人發明為再發明之專利權人，非實施原發明人之發明，不

能實施其再發明；而原發明之專利權人，在合理之條件下，拒絕

租與再發明人實施者。 

                                                                                                                                            
權」。 
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三、在國外輸入零件，僅在國內施工裝配者。 

    1994 年專利法修正時，受到美國壓力，並配合 TRIPS 協定第 31 條之規定，

而大幅修正強制授權之事由580，規定內容基本上與 TRIPs 協定第 31 條相近。新

法不再限制須在專利核准一定期間後始得申請強制授權，並刪除「未在國內實施」

及「未適當實施」之強制授權事由，亦刪除專利專責機關撤銷專利權之權限。現

行專利法之強制授權規定於專利法第 76 條至第 78 條，其規定內容如下： 

第 76 條  為因應國家緊急情況或增進公益之非營利使用或申請人曾以合理之商

業條件在相當期間內仍不能協議授權時，專利專責機關得依申請，特

許該申請人實施專利權；其實施應以供應國內市場需要為主。但就半

導體技術專利申請特許實施者，以增進公益之非營利使用為限。 

專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或行政院公平

交易委員會處分確定者，雖無前項之情形，專利專責機關亦得依申請，

特許該申請人實施專利權。 

專利專責機關接到特許實施申請書後，應將申請書副本送達專利權

人，限期三個月內答辯；屆期不答辯者，得逕行處理。 

特許實施權，不妨礙他人就同一發明專利權再取得實施權。 

特許實施權人應給與專利權人適當之補償金，有爭執時，由專利專責

機關核定之。 

特許實施權，應與特許實施有關之營業一併轉讓、信託、繼承、授權

或設定質權。 

特許實施之原因消滅時，專利專責機關得依申請廢止其特許實施。 

第 77 條  依前條規定取得特許實施權人，違反特許實施之目的時，專利專責機

關得依專利權人之申請或依職權廢止其特許實施。 

第 78 條  再發明，指利用他人發明或新型之主要技術內容所完成之發明。 

再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明。 
                                                 
580 楊崇森，前揭註 31，頁 452-453。 
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製造方法專利權人依其製造方法製成之物品為他人專利者，未經該他

人同意，不得實施其發明。 

前二項再發明專利權人與原發明專利權人，或製造方法專利權人與物

品專利權人，得協議交互授權實施。 

前項協議不成時，再發明專利權人與原發明專利權人或製造方法專利

權人與物品專利權人得依第七十六條規定申請特許實施。但再發明或

製造方法發明所表現之技術，須較原發明或物品發明具相當經濟意義

之重要技術改良者，再發明或製造方法專利權人始得申請特許實施。 

再發明專利權人或製造方法專利權人取得之特許實施權，應與其專利

權一併轉讓、信託、繼承、授權或設定質權。 

第二款 強制授權之事由 

    欲向專利專責機關申請強制授權，須符合法定事由。專利法第 76 條第 1 項、

第 2 項與第 78 條第 5 項規定，基於下列事由，專利專責機關得依申請，強制授

權該申請人實施專利權：(1)因應國家緊急情況；(2)增進公益之非營利使用；(3)

申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權；(4)專利權人有限制

競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或公平會處分確定；(5)再發明專利權人

與原發明專利權人協議不成。 

第一目 因應國家緊急情況 

    專利法第 76 條第 1 項規定，為因應國家緊急情況，專利專責機關得依申請，

強制授權該申請人實施專利權581。基於本事由之強制授權，係同時追求國家法益

之維護與調和，強制授權之發生並非因為專利權人本身涉及任何違法或不當之行

                                                 
581 在專利法修正草案(980805 送部版)中，現行條文第 76 條第 1 項之部分內容移列至第 89 條第 1

項，並修正為：「為因應國家緊急危難或其他重大緊急情況，專利專責機關應依緊急命令或中央

目的事業主管機關之通知，強制授權所需專利權並儘速通知專利權人。」修正說明為「依現行規

定強制授權一律依申請程序為之，對於相關行政主管機關因國家緊急危難或其他重大緊急情況而

需強制授權之情況，並未為適度之區隔，恐有導致處理時效延宕之虞。為使本機制權責之劃分明

確，爰於修正條文第一項及第二項，區分強制授權不同之事由與要件，俾據以適用不同之處理程

序。」而且，專利專責機關「對於『國家緊急危難或其他重大緊急情況』之要件不再作實質之認

定，而悉依緊急命令及需用專利權機關之中央目的事業主管之通知。」  
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為，僅是單純地「向公益讓步」。亦即，此種強制授權乃從財產權社會化之角度

介入582。 

     所謂「因應國家緊急情況」，係指國家在安全上、經濟上、衛生上遭遇重

大緊急事故583，例如敵軍侵略、自然災害、疾病流行584、飢荒等，必須利用某一

專利技術才能解決。此時國家得採取緊急措施，強制授權第三人實施專利權。 

    理論上不論該專利權是否已在國內實施，亦不問專利物品有無進口，均可提

出強制授權之申請。惟若專利物品在市場上已有充分供應時，則可認為無強制授

權之必要585。 

    對照同項「增進公益之非營利使用」之事由可知，基於本事由之強制授權，

得為營利或非營利使用，此可提供第三人申請強制授權之誘因，加速技術之流通

使用，以迅速除去該國家緊急情況。惟依同項之規定，基於本事由之強制授權，

其實施應以供應國內市場需要為主，輸出國外僅能為附帶的。 

第二目 增進公益之非營利使用 

    專利法第 76 條第 1 項規定，為增進公益之非營利使用，專利專責機關得依

申請，強制授權該申請人實施專利權。基於本事由提出申請者，除了應該當「增

進公益」之目的外，並須符合「非營利使用」之要件。 

    「因應國家緊急情況」原亦係基於公益之理由，但條文為免有所遺漏，又加

上「增進公益之非營利使用」之事由586。基於本事由之強制授權，係同時追求公

益之維護與調和，惟此等公益尚未達國家法益之程度，強制授權之發生亦非因為

專利權人本身涉及任何違法或不當之行為，僅是單純地「向公益讓步」。亦即，

此種強制授權亦從財產權社會化之角度介入587。 

                                                 
582 范建得、陳丁章，前揭註 495，頁 44、45。 
583 陳哲宏、謝銘洋、陳逸南、徐宏昇合著，前揭註 64，頁 176-177。 
584 楊崇森，前揭註 31，頁 449。 
585 楊崇森，前揭註 31，頁 449。 
586 楊崇森，前揭註 31，頁 449。 
587 范建得、陳丁章，前揭註 495，頁 44、45。 
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    所謂「增進公益」，包括民生經濟之建立與發展，國防工業之發展588、增進

國民健康、環境保護589或對於重大疾病之醫療照護590等。基於本事由之強制授

權，使國家得以使用國防之發明，使國民能以較一般性的價格購買專利產品，例

如醫藥品、食物等，或使所有同業者能使用專利產品，以增進公共利益591。 

    依同項之規定，基於本事由之強制授權，其實施亦應以供應國內市場需要為

主，輸出國外僅能為附帶的。 

第三目 申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權 

    專利法第 76 條第 1 項規定，申請人曾以合理之商業條件請求專利權人授權

實施，在相當期間內仍不能協議授權時，專利專責機關得依申請，強制授權該申

請人實施專利權592。 

    基於本事由之強制授權，係為避免違背專利制度之本旨及目的。蓋專利制度

乃為鼓勵創新而賦予發明人專屬權，以保障其投資，並藉此使該等創新活動，產

生有利於社會之外部效益。惟專利權人若有濫行拒絕授權之情事，不僅限制了專

利權之外部價值，使其無法因實施而帶來社會效益，更違背專利制度之本旨，專

利法即有介入資源配置之必要593。 

    此外，基於本事由之強制授權，與基於同條第 2 項「專利權人有限制競爭或

不公平競爭之情事，經法院判決或公平會處分確定」之事由的強制授權，實有競

合維護競爭秩序之意義。蓋「申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協

                                                 
588 楊崇森，前揭註 31，頁 449。 
589 陳文吟，前揭註 67，頁 189。 
590 李素華，前揭註 23，頁 227。 
591 陳文吟，前揭註 67，頁 187。 
592 在專利法修正草案(980805 送部版)中，現行條文第 76 條第 1 項之部分內容移列至第 89 條第 4

項，並修正為「依第二項第一款至第三款規定申請強制授權者，以申請人曾以合理之商業條件在

相當期間內仍不能協議授權者為限。」修正說明為「『申請人曾以合理之商業條件在相當期間內

仍不能協議授權』原為現行條文第七十六條第一項所定得作為強制授權之事由之一，惟衡量我國

實務運作之情況，該規定於適用上，易與反競爭之強制授權產生解釋及適用上之重疊。經再研析

TRIPS 第三十一條之內容、學界意見並參考日本特許法第九十二條、第九十三條、德國專利法第

二十四條等規定，多將『申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權』與『公益之

非營利使用』、『再發明』等事由連結作為強制授權之依據，以免有弱化專利法所賦予專利權人排

他專屬權之嫌，爰於第四項明定之。」  
593 范建得、陳丁章，前揭註 495，頁 44。 



 

 189

議授權」時，固屬違背專利制度之本旨，但專利權人所要求之不合理條件，或不

相當之協商期間，亦可能構成市場力量之濫用。此時，雖其行為尚未經法院判決

或公平會處分確定違反公平法，而無法依同條第 2 項之規定申請強制授權，但行

為雖未至「違法」程度，卻已發生影響競爭秩序之「不當」濫用時，解釋上亦應

認得基於本事由申請強制授權。而且，基於「舉重明軽」之解釋，一旦權利人因

拒絕以合理之商業條件授權，經法院判決或公平會處分確定違反公平法時，申請

人除得依專利法第 76 條第 2 項規定提出申請外，亦得基於本事由提出申請594。 

    依智慧財產局在 CD-R 案審定書之見解，所謂「商業條件」包括的範圍甚廣，

舉凡授權之範圍、區域、授權時間之長短、技術獲利能力、技術品牌知名度、同

業競爭之狀況等，均可為商業條件，因此所謂「合理之商業條件」，應綜合考量

專利年限、專利產品的市場前景以及社會公共效益等因素，且應是請求強制授權

之申請人可以承受及現實支付之條件。衡諸法規文義、立法目的與個案情形，應

認為所提出之商業條件，若以客觀第三人之角度觀之，非顯違反相關技術市場之

現狀，且立於契約雙方當事人角度觀之，仍有進一歩磋商可能者，即可該當。至

於所謂「相當期間」，應依一般社會觀念衡量之595。 

    另有認為，所謂「商業條件」亦包括權利金數額、支付方式、期限、營業秘

密是否一併移轉或授權、產品生產規模、股權取得、分享產銷權等專利授權有關

條件。所謂「合理之商業條件」，通常亦應斟酌發明之特性、成本、類似發明之

授權條件596、相關技術之全球佈局、產品生命週期、整體產業發展甚至消費者福

利等597，就個案認定，並依商業慣例衡量。至於所謂「相當期間」，一般應斟酌

專利授權之商業慣例、專利產品在市場之供需情形以及申請人是否具有實施專利

之條件，包括是否具備產銷及開發市場之能力與財力、技術、人才、設備等598或

                                                 
594 范建得、陳丁章，前揭註 495，頁 44-45。 
595 (93)治法字第 093186002-0 號審定書 
596 楊崇森，前揭註 31，頁 450。 
597 范建得、陳丁章，前揭註 495，頁 48。 
598 楊崇森，前揭註 31，頁 450。 
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強制授權申請人真正的意圖599等，就個案認定。 

    不論被申請之專利權有無實施，專利物品有無進口，均不影響基於本事由申

請強制授權，因專利權人雖已在本國實施專利權或已進口專利物品，但拒絕以合

理之商業條件授權，對產業發展或消費者福利究屬不利，故仍得准予強制授權

600。惟發明人因將發明公開而由專利法賦予其具有排他效力之獨占權，專利權人

本得於該發明之技術市場上享有一定之獨占利益，自享有拒絕授權之自由，因

此，基於強制授權屬例外規定，為避免欲取得授權之人動輒藉由本事由申請強制

授權，基於本事由之強制授權應嚴格解釋以避免濫用。 

    依同項之規定，基於本事由之強制授權，其實施亦應以供應國內市場需要為

主。 

第四目 專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或公平會處分確

定 

    專利法第 76 條第 2 項規定，專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經

法院判決或公平會處分確定者，雖不符合其他強制授權之事由，專利專責機關仍

得依申請，強制授權申請人實施專利權。 

    基於本事由之強制授權，係同時追求「競爭秩序」之維護與調和。亦即，立

法者於此認為，專利權之保護，應退讓於競爭秩序公益維持之後，從而當競爭秩

序可能因為專利權人之行為而受到不當危害時，專利專責機關乃以強制授權之方

式，維護競爭秩序601。 

    專利法第 76 條第 2 項規定所謂專利權人「有限制競爭或不公平競爭之情

事」，有認為係指專利權人就其擁有之專利物品或方法為違反公平法規定之行

為。故若專利權人雖有違反公平交易法之限制競爭或不公平競爭之情事，但與專

                                                 
599 李素華，前揭註 23，頁 219。 
600 楊崇森，前揭註 31，頁 449-450。 
601 黃銘傑，專利授權與公平交易法─以拒絕授權與與強制授權為中心，收錄於（黃銘傑，競爭

法與智慧財產法之交會─相生與相剋之間，元照，2006 年），頁 166。 
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利權之濫用無關，則不包含在其內602。惟參諸 TRIPs 協定第 31 條第(k)款規定原

文，係為「反競爭行為」，因此，所謂「有限制競爭或不公平競爭之情事」，應泛

指所有違反公平法規定之行為603，而不限於專利權之濫用。 

    然而，為維護競爭秩序，為何必須利用強制授權方式，而非其他對專利權人

權益侵害較低的方式？究其因，當在於此時競爭秩序等之所以受到危害，係源於

專利權人本身未實施其專利權或拒絕授權他人實施，故必須以強制授權方式，令

特定人可實施此一專利，促進競爭機制之健全發展。但由於專利權之不實施，是

一種消極的不作為，幾乎不可能該當於所謂的反競爭行為；若此，則得以成為所

謂「有限制競爭或不公平競爭之情事」者，即為拒絕授權之行為604。 

    一般而言，在契約自由原則下，是否交易原則上屬行為人之自由，從而專利

權人拒絕授權之行為，亦受契約自由之保障。然而，正如同針對一般財產權之拒

絕交易可能構成公平法上的違法行為，專利權人之拒絕授權亦有可能構成公平法

上的違法行為，而該當專利法第 76 條第 2 項規定所謂「有限制競爭或不公平競

爭之情事」605。 

    基於本事由之強制授權，以經法院判決或公平會處分「確定」為前提。有認

為現行條文規定要求專利權人之反競爭之行為必須經法院判決或公平會處分確

定始能准予強制授權，既非 TRIPs 第 31 條第(k)款所明文要求，亦顯不合理，因

為法院判決或公平會處分可能須費時數年始能確定，但申請人卻不一定有能力等

上數年再申請強制授權，因此，未來專利法修正時宜修正為「經一審法院判決或

公平交易委員會處分」即可606。 

惟亦有認為現行條文規定並無不妥。從 TRIPs 協定第 31 條及專利制度本旨

來看，首先，為使 TRIPS 協定能一體適用於產業技術發展水準不一之 WTO 會員

                                                 
602 楊崇森，前揭註 31，頁 451。 
603 黃銘傑，前揭註 598，頁 182。 
604 黃銘傑，前揭註 598，頁 166。 
605 黃銘傑，前揭註 598，頁 166-167。 
606 劉孔中，以關鍵設施理論限制專利強制授權之範圍，公平交易季刊第 15 卷第 1 期，頁 54，

2007 年 1 月。 
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國，TRIPs 協定在制定之初即已確立係採最低標準(minimum standards)之立法技

術607，從而 WTO 會員國可依據內國產業與經濟需求，為更嚴格之要件規定。其

次，強制授權係對於專利權行使之限制，屬例外情況，法律要件上本來即應嚴格，

否則即違背專利制度保護發明及鼓勵創新研發之意旨。最後，依專利法第 76 條

第 2 項申請強制授權時，專利專責機關無須為個案事實認定，只要已有公平會或

法院之反競爭處分或判決確定，即應作成強制授權之處分，從而專利專責機關之

准予強制授權決定，自宜以其他行政或司法機關就個案事實已有嚴密的審核及判

斷為前提608。 

在專利法修正草案(980805 送部版)中，現行條文第 76 條第 2 項移列至第 89

條第 2 項第 4 款，並修正為「專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院

判決或行政院公平交易委員會處分。」修正說明為「按 TRIPS 第三十一條第(k)

款規定，以強制授權作為救濟反競爭之情況，僅須經司法或行政程序認定具反競

爭性即為已足，並無須該程序確定之規定；且依我國法制，若須待法院判決確定

或行政院公平交易委員會（以下簡稱公平會）處分確定，可能須耗費相當時日，

屆時恐已無需以強制授權救濟之必要。爰刪除現行法中判決或處分「確定」之規

定。但對於經司法或行政程序認定具反競爭性之行為，依據第二項本文之規定，

仍須經認定有強制授權之必要時，始得准其強制授權之申請，併予敘明。」 

    基於本事由之強制授權，是否受同條第 1 項規定「其實施應以供應國內市場

需要為主」之限制？參諸 TRIPs 協定第 31 條第(k)款之規定「該實施之准予係作

為經司法或行政程序認定屬反競爭行為之救濟者，會員國得不受第(b)款與第(f)

款之限制」可知，會員國不僅得不受第(b)款所列強制授權事由之限制，亦不受

第(f)款規定「該授權實施應以供應會員國國內市場需要為主」之限制。 

    若對於基於本事由之強制授權採較 TRIPs 協定嚴格之解釋方式，將對產業發

展上尚屬「技術輸入、成品輸出」之我國十分不利，是以，解釋上實不必以更嚴

                                                 
607 TRIPs 協定第 1 條第 1 項 
608 李素華，前揭註 491，頁 115，註 275。 
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格之標準，限制此種強制授權之域外性609。而且，此時准予強制授權之目的係為

了建立或維持國內市場之競爭秩序，被授權人實施發明所製成之物品是否以供應

國內市場需要為主並非重點610。因此，基於本事由之強制授權，應可不受同條第

1 項所規定「其實施應以供應國內市場需要為主」之限制。 

第五目 再發明專利權人與原發明專利權人協議不成 

    依專利法第 78 條第 1 項規定，所謂「再發明」，係指利用他人發明或新型

之主要技術內容所完成之發明，亦即，再發明在技術上依存或從屬於原發明。因

此，即使再發明之發明人已就其再發明取得專利權，因實施再發明專利權必然侵

害原發明專利權，故再發明專利權人未經原發明專利權人同意，仍不得實施其發

明，此為專利法第 78 條第 2 項所明定。此時，再發明專利權人爲實施其發明，

須與原發明專利權人協議取得授權。且為避免對原發明專利權人單方不利，專利

法第 78 條第 4 項並規定，再發明專利權人與原發明專利權人，得協議交互授權

實施，使雙方專利權人均可實施對方之發明，以兼顧原發明專利權人之權益保護。 

    再發明專利權人與原發明專利權人雖可能因對方之發明而互蒙其利，但由於

再發明與原發明間或具有部分之可替代性，於實施上可能存有競爭關係，且再發

明在技術上較原發明進步，一旦實施，勢必占據原發明專利產品之市場611，因此，

即使再發明專利權人提出合理之商業條件，原發明專利權人為維護其利益或競爭

優勢，未必會願意授權再發明專利權人實施其專利權，以阻礙或限制再發明專利

權之實施。然而，若協議不成，將導致再發明專利權人無法實施其改良及創新的

技術，浪費其投入之研發成本，並阻礙技術進步與產業發展，與公益不合612，並

違背專利制度之本旨。從而為鼓勵技術上進步的再發明專利權之實施，專利法第

78 條第 5 項規定協議不成時，再發明專利權人與原發明專利權人均得申請強制

授權。又為避免當事人之間的權益輕重失衡，同項但書規定再發明所表現之技

                                                 
609 范建得、陳丁章，前揭註 495，頁 43。 
610 李素華，前揭註 23，頁 219。 
611 陳文吟，前揭註 67，頁 187。 
612 楊崇森，前揭註 31，頁 460。 
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術，須較原發明具相當經濟意義之重要技術改良者，再發明專利權人始得申請強

制授權。 

    惟須注意者，若再發明專利權尚有其他不會侵害原發明專利權之實施方式，

此時則無准予強制授權之必要613。 

    基於本事由之強制授權，亦不受專利法第 76 條第 1 項中「其實施應以供應

國內市場需要為主」之限制。 

第三款 強制授權之程序 

強制授權須由欲取得授權之人向專利專責機關提出申請，始能發動，專利專

責機關無法依職權主動作成。強制授權之申請人可為任一自然人或法人，惟基於

專利法第 78 條第 5 項規定之事由提出申請者，僅有再發明專利權人與原發明專

利權人得為申請人。 

強制授權之申請人應備具申請書，並檢附詳細之實施計畫書、申請事由及相

關文件614，向專利專責機關提出申請。依專利法第 76 條第 3 項規定，專利專責

機關接到申請書後，應將申請書副本送達專利權人，限期三個月內答辯，使其知

悉他人欲實施其專利發明之理由及內容，以確保其權益，避免過於倉促之強制授

權決定使專利權人之財產權受到侵害；專利權人屆期不答辯者，專利專責機關得

逕行處理。 

第四款 強制授權之效力 

第一目 取得非專屬實施權 

專利專責機關准予或駁回強制授權申請之決定，性質上屬行政處分，從而申

請人或專利權人不服專利專責機關之決定者，應循行政爭訟程序救濟。在准予的

範圍內發明之實施不構成侵權行為；惟無法因強制授權決定而溯及合法化先前的

專利侵權行為615。 

                                                 
613 李素華，前揭註 23，頁 219。 
614 專利法施行細則第 46 條第 1 項：「申請特許實施發明專利權者，應備具申請書，並檢附其詳

細之實施計畫書、申請特許實施之原因及其相關文件。」 
615 李素華，前揭註 23，頁 221。 
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    專利專責機關准予強制授權後，應將該等情事載明於專利權簿，以周知大眾

616。准予之強制授權得附條件或限制617，例如：僅能實施該專利權之部分權利、

於特定領域、期間實施發明、製成物品之銷售價格不得低於一定數額或應附加專

利權人之權利聲明。准予強制授權之期間多長，專利法並無規定，應以個案之強

制授權事由為判斷標準，惟該期間自不得超過專利權保護期間，專利權消滅後強

制授權亦無所附麗618。 

    強制授權之被授權人僅能在准予之目的、領域及期間內實施發明。依專利法

第 77 條規定，被授權人違反強制授權之目的時，專利專責機關得依專利權人之

申請或依職權廢止其強制授權。 

    強制授權之被授權人僅取得非專屬性之發明實施權，故專利權人在強制授權

後，就同一發明仍得自行實施，或另外授權他人實施619。專利法第 76 條第 4 項

亦規定，強制授權，不妨礙他人就同一發明專利權再取得實施權。 

    強制授權之被授權人必須自行實施，不得授權他人實施，因強制授權乃對專

利權人權利之重大限制，若可任由被授權人授權他人實施，從中獲利，導致濫用，

與強制授權制度之目的不合620。 

    又專利專責機關在准予一個強制授權後，仍不妨在符合法定事由下，依具備

實施條件之人的申請，再准予他人另外的強制授權621。 

第二目 應支付適當補償金 

    申請人因強制授權而取得專利權之實施權利，相對的亦應使專利權人獲得適

當之補償金，以平衡雙方之利益，故專利法第 76 條第 5 項規定，強制授權之被

授權人應給與專利權人適當之補償金，因此專利權人並不因強制授權而喪失其經

濟利益。補償金之數額原則上由雙方協議，有爭執時，始由專利專責機關核定。 

                                                 
616 專利法施行細則第 53 條第 14 款 
617 行政程序法第 93 條第 1 項前段：「行政機關作成行政處分有裁量權時，得為附款。」 
618 李素華，前揭註 23，頁 221。 
619 楊崇森，前揭註 31，頁 456。 
620 楊崇森，前揭註 31，頁 456。 
621 楊崇森，前揭註 31，頁 456。 
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    然而，如依現行條文之規定，恐延宕被授權人實施專利權之時機，導致強制

授權無法達成其促進技術迅速流通運用之目的。由於必須發動強制授權即表示專

利權人與申請人之間無法達成協議或情況緊急而無暇待雙方完成協商，則准予強

制授權後，仍要求專利權人與被授權人進行協商，顯無實益。蓋專利權人即使遭

強制授權之處分，仍可能藉由拖延補償金數額協商之流程，阻止被授權人實施其

專利權，屆時公權力再行介入，實疊床架屋，而難以補足強制授權制度所欲達成

之效率。尤其強制授權之事由包括專利權人違反公平交易法之情形，若仍由具有

「被害人」性格之申請人與「加害人」協商補償金之數額，無法達成協議，自非

不可想像。因此，若專利專責機關之技術鑑價能力允許，不妨考慮修法，直接由

專利專責機關以行政處分決定補償金之數額，如此，將有助於救濟之及時性622。 

補償金之數額應斟酌個案之所有情況決定，包括發明之技術價值、實施發明

之經濟價值、產業上利用價值、發明之實際需要程度、發明之實施年限與地域、

強制授權所附加之限制或義務等。推估當事人若自行達成授權協議可能的權利金

數額，乃決定補償金之重要依據623。 

    專利專責機關對於補償金數額之決定亦為行政處分，當事人一方若有異議，

得循行政爭訟程序救濟。被授權人若未支付補償金，解釋上應構成專利法第 77

條之「違反強制授權之目的」，專利專責機關得依專利權人之申請或依職權廢止

其強制授權624。 

第三目 不得單獨轉讓或為其他處分 

    專利專責機關在作成強制授權之准駁決定時，申請人之資金、技術等為重要

的考量因素，因此，強制授權具有一身專屬性，原則上僅能由被授權人實施，不

得任意轉讓或為其他處分625。惟依專利法第 76 條第 6 項及第 78 條第 6 項規定，

例外允許該權利隨同有關之營業或其專利權一併轉讓、信託、繼承、授權或設定

                                                 
622 范建得、陳丁章，前揭註 495，頁 48。 
623 李素華，前揭註 23，頁 222。 
624 李素華，前揭註 23，頁 222。 
625 楊崇森，前揭註 31，頁 457。 
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質權。 

第五款 專利法上的強制授權事由於材料相關專利權之適用 

    當已於我國取得專利權之材料相關專利權人拒絕授權時，欲取得授權之人得

依我國專利法向專利專責機關申請強制授權。專利法上的強制授權事由，包括下

列 5 種：(1)因應國家緊急情況；(2)增進公益之非營利使用；(3)申請人曾以合理

之商業條件在相當期間內仍不能協議授權；(4)專利權人有限制競爭或不公平競

爭之情事，經法院判決或公平會處分確定；(5)再發明專利權人與原發明專利權

人協議不成。以下分別就專利法上的 5 種強制授權事由於材料相關專利權之適用

加以分析說明。 

第一目 因應國家緊急情況 

    基於「因應國家緊急情況」之事由就材料相關專利權申請強制授權者，除非

是在發生重大傳染性疾病流行，而極需利用材料相關專利權進行相關醫藥品之研

發等情況，否則一般科學上的學術研究活動很難該當於「因應國家緊急情況」，

因此，似難藉由本事由取得材料相關專利權之強制授權。 

第二目 增進公益之非營利使用 

    基於「增進公益之非營利使用」之事由就材料相關專利權申請強制授權者，

由於生命科學領域之材料相關專利權，存在資源稀少性之問題，屬容易被認為具

有公共利益之領域，若申請人能證明，准予強制授權將使其得以利用該材料相關

專利權進行醫藥品或醫療技術之研發，而有助於達成增進國民健康、對於重大疾

病之醫療照護等公共利益時，應可該當於「增進公益」，因此，基於本事由取得

材料相關專利權之強制授權係屬可能。但若材料相關專利權係用於一般學術研究

活動時，則可能很難該當於「增進公益」。 

第三目 申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權 

    基於「申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權」之事由就

材料相關專利權申請強制授權者，由於專利權人原則上享有拒絕授權之自由，為

避免欲取得授權之人動輒基於本事由申請強制授權，本事由應嚴格解釋以避免濫
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用。然而，基於本事由之強制授權係為避免違背專利制度之本旨與目的，並維護

競爭秩序。由於材料相關專利權係屬研究工具專利，具有高泛用性，當專利權人

拒絕以合理之商業條件授權時，可能嚴重阻礙技術進步與產業發展，而違背專利

制度之本旨與目的；又其具有低替代性，當專利權人拒絕以合理之商業條件授權

時，亦可能構成市場力量之濫用，而影響競爭秩序，此時，即有藉由強制授權介

入矯正之必要。因此，基於本事由取得材料相關專利權之強制授權亦屬可能。 

第四目 專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或公平會處分確

定 

    基於法律所賦予之專屬權，材料相關專利權人之拒絕授權，原則上並不違反

公平交易法。但因材料相關專利權係屬研究工具專利，屬於替代性低之上游技

術，可能使材料相關專利權人在市場中具有獨占地位或相當之市場地位，此時，

材料相關專利權人若拒絕授權將影響後續研究發展，並危害下游市場之競爭秩

序，因此，基於「專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或公平

會處分確定」之事由就材料相關專利權申請強制授權者，相較於前揭事由，更有

可能取得強制授權。 

    實際適用上之主要問題仍在於，法院或公平會應如何判斷材料相關專利權人

之拒絕授權是否違反公平法。依本章第四節第五項第二款之說明，對於材料相關

專利權人之拒絕授權，或可援引關鍵設施理論作為其是否構成濫用獨占地位之行

為的判斷標準，或判斷其是否構成不當之差別待遇行為，而須由公平會命專利權

人對其他事業強制授權，以回復市場之競爭秩序。 

    而且，由於基於本事由之強制授權與公平法同樣追求競爭秩序之維護，且公

平會依公平法第 41 條規定亦可能作成強制授權之處分，因此，專利法第 76 條第

2 項與公平法第 41 條之適用關係有待釐清，本文將於本章第四節第六項第二款

加以說明。 

    此外，由於如上所述，基於本事由之強制授權，並不受專利法第 76 條第 1

項規定「其實施應以供應國內市場需要為主」之限制，在我國生物科技產業之發
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展至今未臻成熟，尚處於技術輸入之階段，仍高度倚賴美歐日等先進國家之關鍵

技術支援下，基於本事由之強制授權，較能達成授權實施之實益，而有助我國生

物科技產業發展，因此，基於本事由就材料相關專利權申請強制授權者，相較於

前揭事由，更具實益。 

第五目 再發明專利權人與原發明專利權人協議不成 

    基於「再發明專利權人與原發明專利權人協議不成」之事由就材料相關專利

權申請強制授權者，若申請人係對於材料相關專利技術本身進行改良，找出該專

利技術之新功能或新操作方法，自可基於本事由申請強制授權。但由於材料相關

專利權亦屬研究工具專利，申請人通常係將材料相關專利權作於研究發展之手

段、工具，利用材料相關專利權進行後續研究發展或加速研發流程，而非對於材

料相關專利技術本身進行改良，故通常並不該當於「再發明626」。因此，藉由本

事由取得材料相關專利權之強制授權較無可能。 

第六項 小結 

    強制授權制度係在發明人取得專利權後，獨占該發明之技術，使他人無法自

由實施，卻不自行實施或拒絕授權他人實施、濫用其權利或以其他不當方式限制

技術進步與經濟發展、或阻礙公共需求獲得滿足時，於符合法定要件下，國家基

於第三人之請求，不經專利權人同意，即准許該第三人實施其專利權，而暫時中

斷專利權人之獨占性權利。亦即，強制授權制度係作為調和專利權人之私益與公

共利益之手段。 

    雖然觀諸承認強制授權制度之國家，實際上作成強制授權之案例相當有限，

我國至今亦僅有三件強制授權核准案例。但在立法政策上，因強制授權制度之締

約強迫特性而使專利權人自願授權所發揮的心理效果，更甚於專利專責機關實際

上作成強制授權之功效。 

    巴黎公約第 5 條第 A 項第(2)至(4)款及 TRIPs 協定第 31 條對於專利權之強

制授權有所規定。美國專利法中目前並無強制授權之規定，僅有拜杜法下資助機

                                                 
626 專利法第 78 條第 1 項：「再發明，指利用他人發明或新型之主要技術內容所完成之發明。」 
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關之介入權，但透過特別法中的強制授權規定、政府使用制度與訴訟制度之運

作，仍得為「強制授權」或「事實上的強制授權」。日本特許法規定下列三種裁

定實施權制度：不實施的情況之裁定實施權(特許法第 83 條)、利用發明的情況

之裁定實施權(特許法第 92 條)與公益上必要的情況之裁定實施權(特許法第 93

條)。不論是哪一種裁定實施權，欲實施專利發明者，須先向專利權人(或專用實

施權人)請求協議授權，協議不成立或不能協議時，方得請求特許廳長官或經濟

產業大臣作成裁定設定通常實施權。 

    從專利法上的強制授權制度之角度來看，當已於我國取得專利權之材料相關

專利權人拒絕授權時，欲取得授權之人得依我國專利法向專利專責機關申請強制

授權。我國專利法上的強制授權制度規定於專利法第 76 條至第 78 條，欲申請強

制授權者，須符合法定事由，專利法第 76 條第 1 項、第 2 項與第 78 條第 5 項共

規定下列 5 種強制授權事由：(1)因應國家緊急情況；(2)增進公益之非營利使用；

(3)申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權；(4)專利權人有限

制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或公平會處分確定；(5)再發明專利權

人與原發明專利權人協議不成，其中(2)、(3)、(4)之事由較有可能適用於材料相

關專利權。 

    基於「增進公益之非營利使用」之事由就材料相關專利權申請強制授權者，

由於生命科學領域之材料相關專利權，存在資源稀少性之問題，屬容易被認為具

有公共利益之領域，若申請人能證明，准予強制授權將使其得以利用該材料相關

專利權進行醫藥品或醫療技術之研發，而有助於達成增進國民健康、對於重大疾

病之醫療照護等公共利益時，應可該當於「增進公益」，因此，基於本事由取得

材料相關專利權之強制授權係屬可能。惟若材料相關專利權係用於一般學術研究

活動時，則可能較難該當於「增進公益」。 

    基於「申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權」之事由就

材料相關專利權申請強制授權者，由於專利權人原則上享有拒絕授權之自由，為

避免欲取得授權之人動輒基於本事由申請強制授權，本事由應嚴格解釋以避免濫
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用。然而，基於本事由之強制授權係為避免違背專利制度之本旨與目的，並維護

市場競爭秩序，由於材料相關專利權係屬研究工具專利，具有高泛用性，當材料

相關專利權人拒絕以合理的商業條件授權時，可能嚴重阻礙技術進步與產業發

展，而違背專利制度之本旨與目的；又其具有低替代性，當材料相關專利權人拒

絕以合理之商業條件授權時，亦可能構成市場力量之濫用，而危害市場競爭秩

序，此時，即有透過基於本事由之強制授權介入矯正之必要。因此，基於本事由

取得材料相關專利權之強制授權亦屬可能。 

    雖然基於法律所賦予之專屬權，材料相關專利權人之拒絕授權，原則上並不

違反公平交易法，但由於材料相關專利權係屬研究工具專利，屬於具有低替代性

之上游技術，可能使材料相關專利權人在市場中具有獨占地位或相當之市場地

位，此時，材料相關專利權人一旦拒絕授權可能阻礙後續研發之進行，並危害下

游市場之競爭秩序，因此，基於「專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經

法院判決或公平會處分確定」之事由就材料相關專利權申請強制授權者，相較於

前揭事由，更有可能取得強制授權。 

    此外，由於基於本事由之強制授權，並不受專利法第 76 條第 1 項規定「其

實施應以供應國內市場需要為主」之限制，在我國生物科技產業發展至今未臻成

熟，尚處於技術輸入之階段，仍高度倚賴美歐日等先進國家之關鍵技術支援下，

基於本事由之強制授權，較能達成授權實施之實益，而有助於我國生物科技產業

發展，因此，基於本事由就材料相關專利權申請強制授權者，相較於前揭事由，

更具實益。 

    惟專利法既然賦予發明人具有獨占效力之排他權，行使或不行使權利自屬專

利權之權利核心，然而，強制授權嚴重限制專利權人之權利行使自由，侵害專利

權之權利核心，因此，強制授權之發動應屬極為例外之情況，前揭強制授權事由

均應嚴格解釋，以避免不當剝奪專利權人所應享有之權益，降低研究者投資於研

發創新之誘因，反而違背專利制度之本旨。 

第三節 促進受政府資助的研發成果之流通 
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    材料或材料相關專利權可能係受政府資助的研發成果。如第二章第三節第二

項所述，目前各國均規定政府資助學術機構與私人企業進行研究發展所得研發成

果，在一定規範下，得歸屬於受資助者，以進行研發成果之商品化、提升產業競

爭力與促進國家經濟發展。 

    惟研發經費既然來自於人民稅捐，受政府資助的研發成果之運用自然應滿足

公共需求，但受資助者取得研發成果後可能未有效運用，且私人企業之運用往往

過於著重營利績效與市場競爭，而忽略受政府資助的研發成果所應負有之社會性

任務，為兼顧國家整體經濟利益與社會福利，如何規範國家與受資助者業之間的

權利義務關係，以達到公益與私益之平衡，即成為受政府資助的研發成果管理與

運用之重要課題627。資助機關應負責監督受資助者是否履行其運用研發成果之義

務，並於必要時，行使實施權或介入權，以確保受政府資助的研發成果獲得充分

運用。 

    而且，由於生物醫學領域之研究發展須投注高額成本，且生物醫學研發成果

對於公共健康、醫療照護等社會福利面向影響甚鉅，各國政府為推動生物醫學產

業持續發展，經常扶植該領域之事業並為研發經費資助，因此如何促進受政府資

助的研發成果之流通的問題在生物醫學領域格外重要。 

    以下先介紹各國法制中促進受政府資助的研發成果之流通的相關規定，尤其

以政府之實施權與介入權為主，再就在我國科學技術基本法及相關子法下，當材

料或材料相關專利權係受政府資助的研發成果時，若材料所有人拒絕提供材料或

材料相關專利權人拒絕授權，如何藉由資助機關行使實施權或介入權，以促進材

料或材料相關專利權之流通加以分析說明。 

第一項 美國 拜杜法 

第一款 拜杜法所造成的問題 

    拜杜法之基本立法原則，近年來在美國受到相當的批評，主要集中於此種鼓

勵學術機構及私人企業申請專利之作法，將原本屬於公共領域(public domain)的
                                                 
627 鄧曉芳，前揭註 159，頁 49。 
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研發成果私有化，將增加其他欲利用他人的研發成果進行後續研究之人，使用研

發成果之成本628。 

    在拜杜法通過之前，美國學術界的傳統規範(norm)為鼓勵研發成果之共享。

所有的研發成果原則上均屬於公共領域，任何人均可使用並在其基礎之上繼續研

究。但在拜杜法通過後，對研發成果主張專利權已經取代了學術界的傳統規範，

而因為交易成本之存在，使後來的研究者取得前人的研發成果有所困難，因而阻

礙了進一步的研究629。 

    此種現象在生物醫學領域尤其嚴重，因為美國政府對於生物醫學領域之資助

不遺餘力，而且生物醫學研究屬於基礎研究，所取得之專利權均屬上游技術，對

上游技術賦予過多的專利權保護將阻礙下游研究之進行630。 

第二款 聯邦機關之實施權 

    對於上述拜杜法所造成的問題，運用拜杜法下聯邦機關之實施權為一種可能

的解決方法。35 U.S.C. 202(c)(4)規定，若小型企業或非營利機構保有受政府資助

的發明之所有權，聯邦機關對於該發明享有非專屬、不可移轉、不可撤銷、無償、

全球性之授權，得為美國之利益或代表美國實施該發明631。 

    國家衛生院工作小組就研究工具流通問題在 1998 年的報告中表示，35 U.S.C. 

202(c)(4)之授權使國家衛生院與其他聯邦機關得使用在受聯邦資助的研究過程

中所產生之研究工具專利，而不構成專利侵權。然而，實際上此授權對國家衛生

院自受資助者取得研究工具並無實際價值，不論是供其內部研究者或提供予他人

使用，因為某些受資助者認為該款規定僅提供不構成專利侵權之保護，而拒絕提

供材料之樣本以促進實際實施。 

    然而，此解釋方法似乎違背授權之目的，且根據有問題的邏輯。若國家衛生

                                                 
628 王偉霖，美國產學合作制度利弊之檢討─台灣科學技術基本法之借鏡，世新法學第 3 期，頁

4-5，2006 年 7 月。 
629 Arti K. Rai & Rebecca S. Eisenberg, supra note 115; 王偉霖，前揭註 625，頁 23。 
630 王偉霖，前揭註 109，頁 89。 
631 35 U.S.C. 202(c)(4)前段：「對於受資助者選擇保有所有權之任何發明，聯邦機關應享有非專

屬、不可移轉、不可撤回、無償之授權，為美國之利益或代表美國在全世界實施系爭發明。」 
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院依拜杜法對於該發明所享有之權利並不包括有體材料，拜杜法如何賦予受資助

者對於材料之權利？若受資助者係基於一般有體財產權，而非拜杜法之權利，則

拜杜法並未限制國家衛生院不得以契約要求該權利之移轉。國家衛生院應發展標

準資助條款，使受資助者同意依要求對國家衛生院提供在資助下所發展的材料之

樣本，作為所有資助之條件。此不僅將促進國家衛生院依其所享有之授權實施專

利材料，亦促進並非「系爭發明」的非專利研究材料之廣泛流通。 

    國家衛生院所享有之授權「為美國之利益或代表美國在全世界實施系爭發

明」是否允許國家衛生院授權其他受資助者使用該發明並不清楚。某些機關認為

受資助者之活動包含在此豁免之內，但國家衛生院認為此問題尚無定論。基於「契

約」(contracts)係為滿足政府之直接利益，與「資助」(grants)係為達成「公共目

的」有所區別，本款授權「為美國利益或代表美國」之適用範圍應限於政府機關

與承攬人(contractors)之活動632。 

第三款 聯邦機關之介入權 

第一目 簡介 

    對於上述拜杜法所造成之問題，運用拜杜法下聯邦機關之介入權為另一種可

能的解決方法。為防止取得受聯邦資助的發明所有權之受資助者、受讓人或專屬

被授權人怠於實施發明，僅為阻止其競爭對手實施該發明而申請專利，卻未進行

商品化，以及確保公眾在國家安全或公共需求之情況下，能利用該發明，以保障

國家及公眾之利益，拜杜法允許資助機關事後行使「介入權」 (march-in right)。 

    35 U.S.C. 203(1)規定，若有下列事由之一，且當聯邦機關認為介入權之行使

為必要時，得要求受資助者、受讓人或專屬被授權人，以在該情況下合理的條件，

對一個或數個申請人為非專屬、部分專屬或專屬授權。若受資助者、受讓人或被

專屬授權人拒絕要求，聯邦機關並得自行授權。 

(1)受資助者或受讓人未採取，或不被期待於合理期間內採取有效步驟，達

                                                 
632 National Institute of Health Working Group on Research Tools, Report Presented to the Advisory 
Committee to the Director (1998), Appendix D. 
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成該發明之實際應用； 

(2)受資助者、受讓人或專屬被授權人未合理滿足健康及安全需求； 

(3)受資助者、受讓人或專屬被授權人未合理滿足聯邦法規所規定之公共使

用要求； 

(4)受資助者、受讓人或專屬被授權人違反美國產業優先原則之規定。 

「介入權」為拜杜法中的強制授權條款，類似本章第二節所介紹之專利法

上的強制授權制度，但發動之事由略有不同。前揭第一個事由類似日本特許法第

83 條不實施的情況之裁定實施權，惟拜杜法上並無一定期間不實施之要求。本

事由係指受資助者必須自行實施該發明，或以合理條件授權他人實施，因此權利

人所要求之授權條件若過於苛刻，資助機關仍得發動介入權。 

第二個及第三個事由則類似日本特許法第 93 條公益上必要的情況之裁定實

施權及我國專利法第 76 條第 1 項中「增進公益之非營利使用」之事由。  

    介入權之適用對象僅限於受聯邦資助所產生，且由受資助者保有所有權之發

明，與強制授權之適用對象亦有所差異。 

第二目 介入權行使程序 

(1)當機關收到其相信可能成為介入權行使根據之資訊，在開始介入程序之前，

應以書面通知受資助者633，並要求提出非正式的書面或口頭意見與相關資訊，若

未於 30 日內提出者，資助機關得依其裁量進行介入程序。若於 30 日內收到意見，

或雖遲於 30 日但資助機關尚未開始介入程序者。則資助機關應於收到意見後 60

日內，決定是否開始介入程序634。 

                                                 
633 37 C.F.R. 401.6(i)：「本程序亦適用於對依 35 U.S.C. 202(d)取得系爭發明所有權之發明人行使

介入權，因此，本程序中所使用之「受資助者」一詞應視為包含發明人。」 
634 37 C.F.R. 401.6(b)：「當機關收到其相信可能成為介入權行使根據之資訊，在開始介入程序之

前，應以書面通知受資助者，並要求其提出非正式的書面或口頭意見與相關資訊。若受資助者未

於 30 日內提出意見，機關得依其裁量進行介入程序。若於 30 日內收到意見，或雖遲於 30 日但

機關尚未開始介入程序者，則機關應於收到意見後 60 日內，開始介入程序或以書面通知受資助

者根據所得資訊其將不會行使介入權。」 
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(2)開始介入程序時，資助機關應以書面具明理由、事實、具體指定要求授權之

使用領域以及其應有之權利，通知受資助者、其受讓人或專屬被授權人。而行使

介入權之決定，應由資助機關首長或其指定人作成635。 

(3)受資助者、受讓人或專屬被授權人於收到介入程序之書面通知 30 日內，可親

自以書面或透過代表提出反對介入之資訊或理由，包括就重要事實提出辯駁。若

因而使重要事實發生爭議時，資助機關首長或其指定人應自行或委託其他人員進

行事實調查636。 

(4)事實調查程序應以非正式為原則，應給予受資助者聘請律師、提出文件證據、

提出證人以及與機關可能提出的證人對質之機會，並應作成紀錄。介入程序之過

程，包括有關受資助者、其受讓人或被授權人之利用情況或為利用所付出之努力

的事實調查聽證會，應不予公開。此外，依 35 U.S.C. 202(C)(5)之規定，介入程

序期間所取得之資訊，除經受資助者(受讓人或被授權人)允許外，不得揭露637。 

(5)事實調查人員於事實調查程序結束後，應迅速將書面的事實調查結果與建議

呈報資助機關首長或其指定人，並將副本以掛號或存證信函送達受資助者、受讓

人或專屬被授權人。受資助者、受讓人或專屬被授權人與資助機關代表，得於

30 日內向機關首長或其指定人提出書面異議；在作成最終決定前，得依受資助

者之請求，在資助機關首長或其指定人前舉行口頭辯論638。 

                                                 
635 37 C.F.R. 401.6(c) ：「開始介入程序時，機關應對受資助者、其受讓人或專屬被授權人發布書

面通知，表示機關正考慮行使介入權。該通知應具明準備介入之理由，足以使受資助者得知該行

動所根據之事實，並應具體指定機關考慮要求授權之使用領域。該通知應告知受資助者(受讓人

或專屬被授權人)其依本條及相關法令應有之權利。行使介入權之決定應由機關首長或其指定人

作成。」 
636 37 C.F.R. 401.6(d) ：「收到介入程序之書面通知後 30 日內，受資助者(受讓人或專屬被授權人)
可親自、以書面或透過代表提出反對介入之資訊或理由，包括使介入所根據的重要事實(material 
facts)發生爭議(genuine dispute)之額外特定資訊。若所提出之資訊使重要事實發生爭議時，機關

首長或其指定人應自行或委託其他人員進行事實調查。」 
637 37 C.F.R. 401.6(e) ：「進行事實調查應依機關所建立之程序，該程序應盡可能非正式並符合基

本的公平原則，該程序應給予受資助者聘請律師、提出文件證據、提出證人以及與機關可能提出

的證人對質之機會，應作成紀錄並依受資助者之請求而提供。經受資助者與機關合意得放棄作成

紀錄。介入程序之任何部分，包括有關受資助者、其受讓人或被授權人之利用情況或為利用所付

出之努力的證詞或證據之事實調查聽證會，應不對公眾(包括可能的被授權人)公開。依 35 U.S.C. 
202(c)(5)(介入權)之規定，機關不得將在介入程序期間取得之任何資訊揭露予政府以外之人，除

非經受資助者(受讓人或被授權人)允許。」 
638 37 C.F.R. 401.6(f) ：「進行事實調查之人員於事實調查程序結束後，應迅速地將書面的事實調
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(6)若已進行事實調查，機關首長或其指定人應根據所發現的事實，受資助者、

受讓人或專屬被授權人與機關代表所提出之其他資訊與書面或口頭理由，以及在

行政記錄中的其他資訊作成決定。介入權之行使應符合 35 U.S.C. 200 所規定之

政策及目的。事實調查完成後或言詞辯論終結後 90 日內，資助機關首長或其指

定人應作成是否行使介入權的決定之書面通知，否則程序將被視為已經終止639。 

(7)資助機關得隨時終止介入程序640。 

第三目 介入權之救濟 

    受資助者、發明人、受讓人或專屬被授權人，對於資助機關行使介入權之決

定有所不服者，得於決定發布後 60 日內，向美國聯邦求償法院(United States Court 

of Federal Claims)提起訴訟以資救濟。且若資助機關係基於「未有效運用發明」

若「未合理滿足公共使用要求」之事由行使介入權，一旦受資助者提起訴訟，資

助機關之決定應中止，等待所提起之訴訟程序終結641。 

第四目 介入權行使之實際情況 

然而，從拜杜法制定以來，並無任何聯邦機關實際行使介入權之案例。雖

曾有請求國家衛生院發動介入權之案例，國家衛生院均認為該專利發明已達成

「實際應用」或已滿足「健康或安全需求」，而拒絕行使介入權642。此係由於國

                                                                                                                                            
查結果與建議呈報機關首長或其指定人。事實調查結果之副本應以掛號或存證信函送達受資助者

(受讓人或專屬被授權人)。受資助者(受讓人或專屬被授權人)與機關代表，得於 30 日內向機關首

長或其指定人提出書面異議(written argument)；並得依受資助者之請求，在作成最終決定之機關

首長或其指定人前舉行言詞辯論(oral argument)。」 
639 37 C.F.R. 401.6(g) ：「若已進行事實調查，機關首長或其指定人應根據所發現的事實，受資助

者(受讓人或專屬被授權人)與機關代表所提出之其他資訊與書面或口頭理由，以及在行政記錄中

的其他資訊作成決定。介入權之行使應符合 35 U.S.C. 200(拜度法)之政策及目的。若已進行事實

調查，機關首長或其指定人僅得拒絕被發現明顯錯誤的事實，必須明確表示拒絕並指明相反的調

查結果之基礎。事實調查完成後或言詞辯論後(以最後完成者為準)90 日內，機關首長或其指定人

應作成是否行使介入權的決定之書面通知，並以掛號或存證信函送達受資助者(受讓人或專屬被

授權人)，否則程序將被視為已經終止，並因而不得行使介入。」 
640 37 C.F.R. 401.6(h) 
641 35 U.S.C. 203(b)：「因本條的決定受不利影響之受資助者、發明人、受讓人或專屬被授權人，

得於決定發布後 60 日內，向美國聯邦求償法院(United States Court of Federal Claims)提起訴訟(file 
a petition)，其有根據記錄判決上訴(appeal)之管轄權，並得維持、推翻、發回或變更聯邦機關之

決定。若為前項第 1 款及第 3 款所規定之案件，機關之決定應中止，等待所提起之上訴或起訴終

結。」 
642 參照 Xalatan, Norvir, Cellpro 等案例。 http://ott.od.nih.gov/policy/March-in-xalatan.pdf , 
http://ott.od.nih.gov/policy/March-In-Norvir.pdf , http://ott.od.nih.gov/policy/cellpro_marchin.pdf。(last 
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家衛生院發現行使介入權可能降低拜杜法所欲鼓勵之將專利發明進行商品化開

發的投資誘因，且介入權之立法意旨亦非藉其迫使包含專利發明之產品以低價在

市場上銷售，因此僅須專利權人使公眾可能取得包含專利發明之產品即已達成

「實際應用」之要件643。亦即，國家衛生院對於拜杜法所規定之實際應用採取較

低的門檻標準。 

第五目 關於介入權之評論 

    國家衛生院工作小組就研究工具流通之問題在 1998 年的報告中表示，如同

聯邦機關之實施權一般，介入權僅得適用於能被定義為具有可專利性的「系爭發

明」之研究工具。介入權得依個案使用以改善特定研究工具之提供，但其為麻煩

的機制而無法經常使用，為行使介入權，資助機關必須遵循冗長的行政程序，並

認定該當於前揭事由之一，每個特定案例可預期將冗長而不確定。 

    然而，介入權有一個勝過行使聯邦機關之實施權的優點，因其並未限於為政

府目的實施，若資助機關對於一個研究工具專利成功主張介入權，第三人之被授

權人將能製造該研究工具並將其提供銷售予整個研究社群644。 

    又相較於拜杜法中允許資助機關在資助契約條款中事前限制或剝奪受資助

者保有發明所有權之規定645，行使介入權不須受「在例外情況」之限制。然而，

由於拜杜法規定一旦受資助者提起訴訟即延遲介入權決定生效之時點，須等待複

雜的行政程序與法院上訴終結646，因而嚴重限制介入權作為達成迅速提供機制之

價值647。 

第二項 日本 產業技術力強化法 

    日本產業技術力強化法第 19 條規定，政府委託之技術研究開發，或政府提

                                                                                                                                            
visited on 2008/06/01 ) 
643 National Institutes of Health Office of The Director, In the Case of Norvir® Manufactured by 
Abbott Laboratories, Inc.. Available at 
http://www.essentialinventions.org/docs/usa-ritonavir/zerhouni29jul04.pdf (last visited on 2008/06/01). 
644 National Institute of Health Working Group on Research Tools, Report Presented to the Advisory 
Committee to the Director (1998), Appendix D. 
645 35 U.S.C. 202(a)(ii) 
646 35 U.S.C. § 203(b). 
647 Arti K. Rai & Rebecca S. Eisenberg, supra note 115, at 294. 
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供資金使其他法人進行技術研究開發，而該法人又將該研究開發之全部或一部對

外委託時，所得成果之智慧財產權648，在受託者約定一定條件之情況下，得由受

託者保有。受託者必須約定之條件包括：(1)受託者負擔研發成果報告義務；(2)

國家為公共利益特別有必要而明示其理由要求時，受託者應將智慧財產權之利用

權無償授權予國家；以及(3)在國家認為受託者相當期間無正當理由未有效利用

智慧財產權時，國家為促進智慧財產權之有效利用特別有必要而明示其理由要求

時，受託者應將智慧財產權之利用權授權予第三人649。 

第一款 政府之實施權 

    產業技術力強化法第 19 條規定，受託者必須約定，國家為公共利益特別有

必要而明示其理由要求時，應無償授權國家實施其智慧財產權。 

第二款 政府之介入權 

    產業技術力強化法第 19 條規定，受託者必須約定，在國家認為其相當期間

無正當理由未有效利用智慧財產權時，國家為促進智慧財產權之有效利用特別有

必要而明示其理由要求時，受託者應授權第三人實施其智慧財產權。 

第一目 介入權之事由 

                                                 
648 産業技術力強化法施行令第 11 條：「本法第 19 條第 1 項依行政命令規定的權利係指，專利權

(特許権)、專利申請權、新型專利權(実用新案権)、新型專利申請權、新式樣專利權(意匠権)、新

式樣專利申請權、著作權、電路布局權(回路配置利用権)、電路布局申請權以及新品種權利(育成

者権)。」 
649 產業技術力強化法第 19 条規定：「國家，為活化技術研究開發活動，以及促進其成果在事業

活動中有效率地有效利用，在國家委託之技術研究及開發或國家要求承辦之軟體開發的成果(以
下在本條中稱為「特定研究開發等成果」)之專利權或其他依行政命令規定之權利(以下在本條中

稱為「專利權等」)，該當於下列各款之情況，得不自受託者或承辦者(以下在本條中稱為「受託

者等」)承繼該專利權等。 
  一 受託者等約定，在取得特定研究開發等成果時，立即向國家報告。 
 二 受託者等約定，在國家為公共利益特別有必要而明示其理由要求時，將該專利權等之利用

權無償授權予國家。 
 三 受託者等約定，在被認為相當期間未有效利用該專利權等，並且，相當期間未有效利用該

專利權等不被認為具有正當理由時，國家為促進該專利權等之有效利用特別有必要而明示其理由

要求時，將該專利權等之利用權授權予第三人。 
２ 前項之規定準用於，在國家提供資金使其他法人進行技術研究及開發，並且，該法人將該研

究及開發之全部或一部委託之情況，該法人與該研究及開發之受託者間的關係，以及在國家提供

資金使其他法人進行軟體開發，並且，該法人將該開發之全部或一部交由他人承辦之情況，該法

人與該開發之承辦者間的關係。 
３ 前項之法人，欲請求同項準用第一項第二款或第三款之授權時，應依國家之要求進行。」 
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    日本產業技術力強化法第 19 條第 1 項所規定政府行使介入權之事由，僅限

於「受託者相當期間無正當理由未有效利用智慧財產權」，並未如美國拜杜法 35 

U.S.C. 203(a)規定另包含「未滿足健康及安全需求」、「未符合公共使用要求」與

「違反國內產業優先原則」等事由。 

第二目 介入權與特許法上裁定實施權制度之比較 

    日本特許法上規定有三種裁定實施權制度，欲實施專利發明者得請求特許廳

長官或經濟產業大臣作成裁定設定通常實施權，即使未經專利權人授權，亦得實

施其專利發明。其中與產業技術力強化法第 19 條所規定之政府介入權事由相似

者為特許法第 83 條所規定之「不實施的情況之裁定實施權」。特許法第 83 條規

定，專利權人繼續三年以上在日本國內不適當實施專利發明時，欲實施該發明

者，得向專利權人或專用實施權人請求協議授權。協議不成立或不能協議時，得

請求特許廳長官作成裁定設定通常實施權。但是，即使繼續三年以上不適當實

施，自該專利發明之專利申請日起未滿四年者不在此限650。 

    特許法第 83 條所規定之裁定實施權事由為「專利權人繼續三年以上在日本

國內不適當實施專利發明」，且其不適當實施並不具有正當理由651；產業技術力

強化法第 19 條所規定之政府介入權事由則為「受託者相當期間無正當理由未有

效利用智慧財產權」，且必須係「為促進智慧財產權之有效利用特別有必要」。由

此可之，日本政府行使介入權時，不受特許法第 83 條之三年期間限制，僅須在

受託者相當期間無正當理由未有效利用智慧財產權時，即可要求受託者授權第三

人實施。且授權之標的不限於專利權，亦包括其他智慧財產權，但僅限於在為促

進智慧財產權之有效利用特別有必要之情況。 

第三目 介入權行使程序 

                                                 
650 特許法 83 條：「繼續三年以上在日本國內不適當實施專利發明時，欲實施該專利發明者，得

向專利權人或專用實施人請求協議授與通常實施權。但自該專利發明之專利申請日起未滿四年

時，不在此限。2 前項之協議不成立或不能協議時，欲實施該專利發明者，得請求特許廳長官作

成裁定。」 
651 特許法第 85 條第 2 項：「特許廳長官，於不適當實施該專利發明具有正當理由時，不得作成

應設定通常實施權之裁定。」 
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    日本技術移轉相關法令並未規定日本政府行使介入權之具體條件，以及行使

之程序。原則上，日本政府在委託技術研究及開發時，即應將政府介入權訂入契

約條款，該契約中並應約定政府行使介入權之程序與救濟程序等事項，且該契約

係以任意契約之形式為之。故產業技術力強化法第 19 條所規定政府行使介入權

之條件，其性質上僅為日本政府在委託技術研究及開發時所應為之法定要約，該

要約尚須經受託者承諾後，契約始正式成立。一旦因政府行使介入權或相對人因

而受到損害發生爭議，則由法院依據契約條款及相關事實加以判斷，解決紛爭652。 

第三項 我國 科學技術基本法及相關子法 

    在我國科學技術基本法及相關子法下，當材料或材料相關專利權係受政府資

助的研發成果時，若材料所有人拒絕提供材料或材料相關專利權人拒絕授權，或

可藉由資助機關行使實施權或介入權，以促進材料或材料相關專利權之流通。以

下先介紹我國科學技術基本法及相關子法中關於研發成果之定義、資助機關之實

施權與介入權的規定，再就資助機關之實施權、介入權於材料或材料相關專利權

之適用加以分析說明。 

第一款 研發成果之定義 

    依科學技術基本法相關子法規定，所謂研發成果，係指政府機關(構)以科技

計畫預算653或非科技計畫預算654，補助、委託或出資進行科技計畫所獲得之智慧

財產權及研發成果。 

    美國拜杜法因係專利法之修正案，故其適用對象僅限於受政府資助所產生之

具有可專利性的「發明」，而日本產業技術力強化法第 19 條之適用對象亦僅限於

政府委託之技術研究開發所得成果之「智慧財產權」。相較之下，我國科學技術

                                                 
652 鄧曉芳，前揭註 159，頁 58。 
653 政府研發成果歸屬及運用辦法第 2 條第 1 款：「科學技術研究發展成果(以下簡稱研發成果)：
指政府機關 (構) 編列科技計畫預算，補助、委託或出資進行科學技術研究發展計畫所獲得之智

慧財產權及成果。」經濟部研發成果歸屬及運用辦法第 4 條規定：「本辦法所稱研發成果，指執

行單位執行科技計畫所產生之技術、原型、著作等成果，及因而取得之各項國內外專利權、商標

權、營業秘密、積體電路電路布局權、著作權或其他智慧財產權。為執行科技計畫所建置或購買

之研究設施及設備，非本辦法所稱之研發成果。」 
654 政府研發成果歸屬及運用辦法第 14 條：「政府機關 (構) 以非科技計畫預算補助、委託或出

資進行科學技術研究發展計畫所產生之研發成果，其歸屬、管理及運用，得準用本辦法之規定。」 
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基本法第 6 條及相關子法之適用對象不僅包括所有「智慧財產權」，亦包括其他

非智慧財產權之「研發成果」，適用範圍顯然較美國拜杜法與日本產業技術力強

化法第 19 條更廣。 

    惟有認為應不得將營業秘密包括在內，而為學術機構得主張權利之標的。因

學術機構既然利用政府資助之經費取得研發成果，理應將其研發成果公開，使知

識得以累積。即使基於促進研發成果商品化之考量而賦予學術機構專利權及著作

權等，該等權利之賦予亦應以學術機構公開其研發成果為前提，但營業秘密則不

然，若將營業秘密亦包括在科學技術基本法的適用範圍內，則無異允許學術機構

得以政府的經費，取得研發成果後秘而不宣而用以謀求私人商業利益，使知識的

公共領域(public domain)之累積一無所得655。 

第二款 資助機關之實施權 

    為避免政府雖然資助科學技術研究發展，在需要運用研發成果時卻難以運

用，科學技術基本法相關子法規定，若研發成果歸屬執行單位所有，資助機關對

於該研發成果享有全球、無償、非轉屬及不可移轉之實施權利656，以兼顧政府運

用該研發成果之可能性。 

    由於研發經費之全部或一部來自於政府預算支出，故在研發成果歸屬執行單

位所有時，政府對於該研發成果即享有實施權，此可視為讓與權利之對價關係，

與「介入權」係對於研發成果運用之監督或基於公益目的有所不同657。 

    依日本產業技術力強化法第 19 條第 1 項第 2 款規定，僅限於在「為公共利

益特別有必要時」，政府始取得智慧財產權之利用權。相較於此，我國的資助機

關對於歸屬執行單位所有之研發成果則概括享有實施權，與美國拜杜法之規定相

                                                 
655 王偉霖，前揭註 109，頁 86-87。 
656 政府研發成果歸屬及運用辦法第 4 條：「資助機關就歸屬於執行研究發展之單位所有之研發成

果，在中華民國境內及境外享有無償及非專屬之實施權利。但其補助、委託或出資金額占計畫總

經費百分之五十以下者，由雙方約定之。前項權利，不得讓與第三人。」經濟部研發成果歸屬及

運用辦法第 11 條：「研發成果歸屬執行單位者，本部享有無償、全球、非專屬及不可轉讓之實施

權利。但由本部委託執行之科技計畫，且本部提供金額占科技計畫總經費百分之五十以下者，由

雙方約定之。」 
657 鄧曉芳，前揭註 159，頁 59-60。 
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同。但此實施權僅限於政府自己行使，不得移轉或授權予其他私人企業實施658。

且其實施領域，應以我國法律效力所及領域為原則659。 

    此外，我國並輔以資助金額占計畫總經費之比例，決定資助機關是否當然享

有實施權，當資助金額占計畫總經費一半以下時，則資助機關是否享有實施權須

由雙方透過契約約定之。 

第三款 資助機關之介入權 

第一目 簡介 

    為防止執行單位、受讓人或專屬被授權人取得研發成果後，未有效運用研發

成果或以不當方式運用研發成果，因而違背科學技術基本法第 6 條允許將研發成

果歸屬執行單位所有之立法意旨，或為增進國家重大公益，作為研發成果運用之

監督機制，科學技術基本法相關子法規定，資助機關基於特定事由得行使「介入

權」，要求執行單位將研發成果授權第三人實施，或於必要時將研發成果收歸國

有660，以確保研發成果之有效運用與維護公共利益。 

    過去我國主管機關之介入權並無科學技術基本法之明文授權，僅由各主管機

關所訂定之法規命令加以規範，直到 2003 年 5 月 28 日科學技術基本法第 6 條第

2 項修正時，始賦予主管機關行使介入權之法律依據，並就介入權之行使程序，

                                                 
658 鄧曉芳，前揭註 159，頁 59-60。 
659 蔡明誠，前揭註 495，頁 13。 
660 政府研發成果歸屬及運用辦法第 9 條規定：「研發成果歸屬於執行研究發展之單位所有，而有

下列情形之一者，資助機關得要求執行研究發展之單位或研發成果受讓人將研發成果授權第三人

實施，或於必要時將研發成果收歸國有：一、執行研究發展之單位、研發成果受讓人或專屬被授

權人，於合理期間無正當理由未有效運用研發成果。二、執行研究發展之單位、研發成果受讓人

或專屬被授權人，以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施研發成果。三、為增進國家

重大利益。依前項規定取得授權之第三人，應支付合理對價予權利人。資助機關依本條介入授權

第三人實施或收歸國有，其行使之要件及程序，應於訂約時，以書面為之。」經濟部研發成果歸

屬及運用辦法第 21 條規定：研發成果歸屬執行單位者，本部應與執行單位約定如有下列各款情

形之一者，本部得自行或依申請，要求執行單位將研發成果授權他人實施，或於必要時將研發成

果收歸國有：一、研發成果之所有權人或其受讓人或專屬被授權人，於合理期間無正當理由未有

效運用研發成果，且申請人曾於該期間內以合理之商業條件，請求授權仍不能達成協議。二、研

發成果之所有權人或其受讓人或專屬被授權人，以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實

施研發成果。三、為增進國家重大利益。本部依前項規定行使前項權利前，應將通知書或申請書

送達研發成果之所有權人或其受讓人或專屬被授權人，限期三個月內答辯；逾期不答辯者，本部

得逕行處理。本部依第一項規定將研發成果授權他人實施時，被授權人應支付合理對價；研發成

果之所有權人或其受讓人或專屬被授權人仍得實施該研發成果。」 
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授權行政院及各主管機關以法規命令加以規定661。 

第二目 介入權行使之事由 

    科學技術基本法相關子法規定，若研發成果歸屬執行單位所有，資助機關基

於下列事由得行使介入權：執行單位、受讓人或專屬被授權人(1)於合理期間無

正當理由未有效運用研發成果662；(2)以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之

方式實施研發成果；或(3)為增進國家重大利益。 

科學技術基本法相關子法所規定之介入權行使目的，可歸納為「確保研發成

果有效運用」及「維護公共利益」。其中「確保研發成果有效運用」可謂將受政

府資助的研發成果下放執行單位之主要目的，因為研發成果下放之目的，即在於

期待利用民間有彈性、有效率之運用方式，妥善運用研發成果並迅速商品化，使

研發成果發揮最高效益，以提升產業技術水準與促進國家經濟發展663。 

    至於「維護公共利益」之目的，其範圍非常廣泛，包括環境保護、公共安全、

公共衛生以及國家重大利益等不同理由。然而，事實上，資助機關在決定研發成

果是否歸屬於執行單位所有時664，即已事前就國家安全、社會公益等因素加以斟

酌665，因此，資助機關一旦作成研發成果歸屬執行單位所有之決定後，除非另有

特殊理由或情事變更外，事後應不得再基於同一理由行使介入權，否則將違反信

賴保護原則666。 

相較於美國拜杜法下介入權發動之事由，我國科學技術基本法相關子法雖亦

                                                 
661 科學技術基本法第 6 條第 2 項：「前項智慧財產權及成果之歸屬及運用，應依公平及效益原則，

參酌資本與勞務之比例及貢獻，科學技術研究發展成果之性質、運用潛力、社會公益、國家安全

及對市場之影響，就其要件、期限、範圍、比例、登記、管理、收益分配、資助機關介入授權第

三人實施或收歸國有及相關程序等事項之辦法，由行政院統籌規劃訂定；各主管機關並得訂定相

關法規命令施行之。」 
662 經濟部研發成果歸屬及運用辦法第 21 條第 1 項第 1 款另要求：「且申請人曾於該期間內以合

理之商業條件，請求授權仍不能達成協議。」 
663 鄧曉芳，前揭註 159，頁 53。 
664 政府研發成果歸屬及運用辦法第   3 條第 2 項：「前項有關研發成果之歸屬、管理及運用，應

於訂約時，以書面為之。」經濟部研發成果歸屬及運用辦法第 10 條：「本部與執行單位應於簽

訂契約時，依本辦法約定研發成果之歸屬。」  
665 經濟部研發成果歸屬及運用辦法第 7 條規定：「研發成果涉及國家安全者，應歸屬國家所有。

本部參酌研發成果之性質、運用潛力、社會公益及對市場之影響，事先認定研發成果應歸屬國家

所有者，該研發成果歸屬國家所有。」 
666 鄧曉芳，前揭註 159，頁 53。 
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如拜杜法設有國內產業優先原則之規定，但並未如拜杜法將違反該規定列為資助

機關行使介入權之事由。惟既然受政府資助的研發成果應以促進國內產業發展為

主，故將違反國內產業優先原則之規定增列為介入權發動事由，應屬可採。 

第三目 介入權之權限 

    我國資助機關介入權之權限，除了得要求執行單位將研發成果授權第三人實

施外，並得於必要時將研發成果收歸國有，亦即包括「強制授權」與「收歸國有」。

由於受政府資助的研發成果歸屬於執行單位所有後，即屬人民財產權之一部分，

故「強制授權」與「收歸國有」均具有限制或侵害相關權利人的財產權之效果，

惟其侵害強度不同，兩者的性質與法律效果亦不相同。 

(1)強制授權 

    受政府資助的研發成果具有公共政策目的，本質上具有公共性與公益性，故

對於研發成果之運用，資助機關應嚴格監督。當取得研發成果之執行單位未有效

運用時，資助機關應適時介入，要求執行單位將研發成果授權第三人實施，才符

合受政府資助的研發成果下放之初衷。換言之，由於執行單位消極不作為，使研

發成果未能發揮其應有的功能與效益，故資助機關行使介入權代替執行單位積極

作為，授權第三人實施其研發成果，以增加研發成果之運用機會667。 

(2)收歸國有 

    「收歸國有」係屬「強制徵收」之行政行為，為一種具有強制力的行政作用，

依其性質可分為「違反行政義務之行政制裁」與「公共行政之利害調整」兩種。

前者係對違反行政義務的行為所為之公權力措施，後者則是基於公共行政需要，

為調合社會秩序與調整利益分配，而對部分特定人之財產權所為之限制，使全體

國民得以享受整體福祉或避免不利益對待。惟關於後者，基於憲法保障人民財產

權之精神，以及行政平等原則，對於被強制徵收之權利人所蒙受之不利益與特別

犧牲，必須予以補償668。觀諸介入權行使之事由與目的，其性質應屬於後者669。 

                                                 
667 鄧曉芳，前揭註 159，頁 53。 
668 釋字第 516 號解釋。 
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(3)強制授權與收歸國有之比較 

    關於介入權之權限，美國拜杜法及日本產業技術力強化法第 19 條中資助機

關之介入權權限均限於強制授權第三人實施，而我國資助機關之介入權權限不僅

得強制授權，甚至得進一步收歸國有。從強制授權之法律效果來看，當資助機關

行使介入權將研發成果授權第三人實施時，雖限制相關權利人之獨占實施權，但

並未剝奪其實施該研發成果之權利670，且被授權人仍應支付合理對價予權利人

671，故相關權利人除了仍保有研發成果之所有權外，亦享有一定的報酬，其權益

仍受到一定程度的保障。就此觀之，強制授權之效果在於賦予第三人合法取得授

權的管道，亦是政府確保研發成果有效運用與維護公共利益之手段672。 

    受政府資助的研發成果固然具有公共政策目的，惟一旦歸屬於執行單位所

有，即屬人民財產權之一部分，受到憲法的保障，非經法律授權不得限制或剝奪

其權利，即使基於公益目的加以限制時，亦須給予合理補償。然而，「收歸國有」

之介入權不僅直接剝奪相關權利人之財產權，且檢視科學技術基本法相關子法之

規定，對於行使收歸國有之介入權時，亦未規定須給予任何合理補償，對於相關

權利人權益影響更甚。其所為之侵害與預期達成之目的相較，顯失均衡，不僅有

違反比例原則之虞，亦有合憲性之疑義673。 

    從收歸國有之法律效果來看，其僅是將研發成果之歸屬回復原狀，雖有達到

懲罰相關權利人之目的，但並無積極運用該研發成果之效果與意義。另一方面，

已歸屬於執行單位所有之研發成果，係經資助機關認定適合由私人企業運用開發

者，一旦「收歸國有」，則資助機關須重新進行公告程序招募願意取得該研發成

果之企業，最終僅能達成與強制授權相同的結果，因此資助機關並無行使「收歸

                                                                                                                                            
669 鄧曉芳，前揭註 159，頁 54。 
670 經濟部研發成果歸屬及運用辦法第 21 條第 3 項後段：「研發成果之所有權人或其受讓人或專

屬被授權人仍得實施該研發成果。」 
671 政府研發成果歸屬及運用辦法第 9 條第 2 項前段：「依前項規定取得授權之第三人，應支付合

理對價予權利人。」經濟部研發成果歸屬及運用辦法第 21 條第 3 項前段：「本部依第一項規定將

研發成果授權他人實施時，被授權人應支付合理對價。」  
672 鄧曉芳，前揭註 159，頁 54、58。 
673 鄧曉芳，前揭註 159，頁 54、58。 
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國有」介入權之實益674。 

    綜上所述，我國資助機關之介入權權限，有「強制授權」與「收歸國有」兩

種，前者對相對人權益侵害較小，並給予相對人合理的補償，其方式亦較符合政

府研發成果下放之意旨與目的。至於後者不僅有嚴重侵害或剝奪相對人權益之

虞，且僅是將權利回復原狀，並不能達成研發成果有效運用之積極目的。因此，

資助機關是否應保留「收歸國有」之介入權權限，實有審慎檢討之必要。 

第四目 介入權行使程序 

    政府研發成果歸屬及運用辦法第 9 條第 1 項僅規定資助機關得自行行使介入

權，並未規定得依申請而行使。同條第 3 項則規定資助機關介入權「行使之要件

及程序，應於訂約時，以書面為之」，將介入權行使之程序交由資助機關與執行

單位以書面契約加以約定。 

    經濟部研發成果歸屬及運用辦法第 21 條第 1 項則規定資助機關「應與執行

單位約定」如有 3 款介入權事由之一者，資助機關「得自行或依申請」行使介入

權。同條第 2 項並規定，資助機關行使介入權前，「應將通知書或申請書送達研

發成果之所有權人或其受讓人或專屬被授權人，限期三個月內答辯；逾期不答辯

者」，資助機關始得逕行處理。 

    相較於美國拜杜法中資助機關介入權之行使程序，我國科學技術基本法相關

子法中關於介入權行使程序之規定實過於簡略。 

第五目 介入權行使之救濟 

    若因介入權之行使而發生爭執時，其救濟途徑究應循民事救濟或行政救濟，

若認應循行政救濟途徑，則介入權行使之性質究係應解為行政契約(即執行單位

違反其與資助機關所締結之資助研究契約，資助機關依雙方所締結之具有行政契

約性質的資助研究契約行使權利)，抑或行政處分(即認為介入權之行使係行政機

關單方所為之意思表示，直接對執行單位之權利義務發生變動)，非無疑義。 

    一般認為，介入權之行使不僅涉及公共利益，而且在權利的行使上，雙方當

                                                 
674 鄧曉芳，前揭註 159，頁 62。 
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事人的地位並不對等，是否發動介入權及介入之方式(授權他人實施或收歸國有)

等均由行政機關決定，因此介入權之行使應被定性為公法行為，受不利益之人民

應循行政救濟以維護其權益675。而資助機關與執行單位之間，雖訂有資助研究契

約，而具有行政契約之外觀，惟介入權之發動全由資助機關單方面決定，且行使

介入權之結果，不論係將研發成果授權他人實施或收歸國有，均足以使執行單位

之權利義務發生變動，故本質上應屬行政處分676。因此，受不利益之執行單位應

經訴願程序再提起行政訴訟，無法如同行政契約之爭議，得逕行提起行政訴訟。 

第六目 介入權與專利法上的強制授權制度之比較 

    介入權雖亦以強制授權為主，但其與專利法上的強制授權制度仍有許多不同

之處，以下分別加以說明。 

(1)事由 

    專利法第 76 條第 1 項規定，「為因應國家緊急情況或增進公益之非營利使

用或申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權時，專利專責機關

得依申請，特許該申請人實施專利權。」該項規定之強制授權事由包括(1)因應

國家緊急情況；(2)增進公益之非營利使用;(3)申請人曾以合理之商業條件在相當

期間內仍不能協議授權。 

    科學技術基本法相關子法所規定之介入權事由中，「以妨礙環境保護、公共

安全或公共衛生之方式實施研發成果」與「為增進國家重大利益」，似乎與專利

法第 76 條第 1 項所規定「因應國家緊急情況」或「增進公益之非營利使用」之

強制授權事由相當。而經濟部研發成果歸屬及運用辦法第 21 條第 1 項第 1 款規

定在相關權利人「於合理期間無正當理由未有效運用研發成果」之外，又加上「且

申請人曾於該期間內以合理之商業條件，請求授權仍不能達成協議」之部分，亦

與專利法第 76 條第 1 項所規定「申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不

能協議授權」之強制授權事由相當。 
                                                 
675 劉靜怡、闕光威，知識經濟時代的創新機制─科技研發、政府資金與智慧財產權，知識經濟

與法制改造研討會專輯，頁 141 以下，2002 年。鄧曉芳，前揭註 159，頁 53。 
676 鄧曉芳，前揭註 159，頁 55-56。 
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(2)適用對象 

    專利法上的強制授權制度僅以專利權為適用對象，而介入權之適用對象則包

括專利權等智慧財產權與其他研發成果，二者之適用範圍有很大的不同。因此，

對於專利權以外的智慧財產權或非智慧財產權的研發成果之強制授權，必須利用

介入權始能達成目的。 

(3)適用標準 

    專利法上的強制授權制度，係允許專利專責機關剝奪專利權人基於法律所賦

予的專屬權而享有之交易自主權，應限於極為例外之情況始得發動。而資助機關

基於資助關係得行使之介入權，係以受政府資助的研發成果為對象，由於受政府

資助的研發成果具有公共政策目的與公益性任務，應較一般智慧財產權為更嚴格

的管理，因此，為有效監督受政府資助的研發成果之運用，介入權之適用標準應

較專利法上的強制授權制度更具有彈性，以因應社會需求677。且政府雖不應濫用

介入權，但其適用標準不必如專利法上的強制授權制度一樣嚴格，故即使科學技

術基本法相關子法之介入權事由部分類似專利法上的強制授權事由，應非重複，

而有其存在的意義。 

第七目 介入權行使之影響 

(1)介入權之優點 

    在各國擴大專利申請範圍之趨勢下，許多原屬基礎研究或研究工具之範圍也

逐漸取得專利保護，尤其生物醫學研究領域經常藉由產學合作進行研究開發，其

專利申請案更是急速成長，惟一旦基礎研究成果之相關技術取得廣泛的專利，將

影響後續的研發活動。由於受政府資助的研發成果具有公共政策目的與公益色

彩，當受政府資助的研發成果涉及基礎研究或研究工具時，容易引發公共利益保

障以及可否申請專利之爭議問題。此時，政府行使介入權可防止基礎研究與研究

工具之研究成果，被私人企業壟斷影響後續研究發展之進行678。 

                                                 
677 鄧曉芳，前揭註 159，頁 61。 
678 Peter Mikhail, Hopkins v. CellPro: An Illustration That Patenting And Exclusive Licensing of 
Fundamental Science Is Not Always in The Public Interest, Havard Journal of Law & Technology Vol. 



 

 220

    又賦予專利之結果，若使某一特定市場在某一特定時間內，別無其他不侵害

該專利權的方法或產品可資利用時，專利權人在特定市場中即具有獨占地位，而

產生市場失靈之情況。在此情況下，政府適度行使介入權為矯正該失靈之適當作

法679。 

(2)介入權之缺點 

    受政府資助的研發成果歸屬於學術機構或私人企業所有後，即屬私有財產

權。由於介入權之行使，不僅將使相關權利人之權益受到侵害，並有蒙受重大損

失之虞，因此，一旦政府行使介入權，將可能導致私人企業對於受政府資助的研

發成果之技術移轉或取得專屬授權等產生疑慮，降低私人企業取得受政府資助的

研發成果之意願，進而引起不願進行實質投資之寒蟬效應，對於技術移轉將產生

不良影響，甚至破壞產學官之間的合作關係680。 

    因此，介入權存在之價值，雖具有威嚇相關權利人有效運用研發成果，作為

政府在締結資助契約時之談判籌碼，在技術移轉後也可作為監督研發成果運用之

後盾，但在實務行使上，仍應審慎處理，不宜輕易發動。 

    綜上所述，政府行使介入權時，除應衡量國家安全與社會公益等需求外，並

應審慎評估行使介入權後，可能對私人企業以及產學官合作造成之衝擊，以及整

體經濟效益上之利弊得失，才有助於達成受政府資助的研發成果下放學術機構或

私人企業之目的。 

第四款 資助機關之實施權、介入權於材料或材料相關專利權之適用 

    在我國科學技術基本法及相關子法下，當材料或材料相關專利權係受政府資

助的研發成果時，若材料所有人拒絕提供材料或材料相關專利權人拒絕授權，或

可藉由資助機關行使實施權或介入權，以促進材料或材料相關專利權之流通。 

                                                                                                                                            
13, No.2, 375 (2000) ; 鄧曉芳，前揭註 159，頁 60。 
679 王偉霖，前揭註 625，頁 31。 
680 Barbra M. McGarey & Annette C. Levey, Patents, Products, and Public Health: An Analysis Of The 
Cellpro March-In Petition, 14 Berkley Technology Law Journal, 1095-1111；Mary Beth Regan, 
March-In Rights: Cellpro’s failed gambit has NIH insiders concerned. Will other biotechs try to bypass 
patent rulings? Signals Magazine (1997); Mary Eberle, March-in Rights under the Bayh-Dole Act: 
Public Access to Federally Funded Research, 3 MARQ. Intell. Pro. L. Rev. 155, 170-171(1999).  
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    首先，承上所述，我國科學技術基本法及相關子法之適用對象包括「智慧財

產權」及「研發成果」，因此不論是材料(動產)或材料相關專利權均為科學技術

基本法及相關子法之適用對象，從而不論是對於材料或材料相關專利權，資助機

關之實施權及介入權均有適用之餘地。 

    關於資助機關之實施權，為避免政府雖然資助科學技術研究發展，在需要運

用材料或材料相關專利權時卻難以運用，依科學技術基本法相關子法規定，當材

料或材料相關專利權歸屬於執行單位所有，且資助金額占計畫總經費一半以上

時，資助機關對於材料或材料相關專利權當然享有全球、無償、非轉屬及不可移

轉之實施權利，以兼顧政府運用材料或材料相關專利權之可能性。即使當資助金

額僅占計畫總經費一半以下時，資助機關亦得透過契約約定而享有實施權。惟此

實施權僅限於資助機關自己行使，不得移轉或授權予其他私人企業實施，因此所

能發揮之效果較為有限。 

    關於資助機關之介入權，當執行單位、受讓人或專屬被授權人取得材料或材

料相關專利權後，於合理期間無正當理由未有效運用材料或材料相關專利權；以

妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施材料或材料相關專利權；或為增

進國家重大利益時，依科學技術基本法相關子法之規定，資助機關得行使「介入

權」，要求執行單位或其受讓人將材料或材料相關專利權授權第三人實施，或於

必要時將材料或材料相關專利權收歸國有，以確保材料或材料相關專利權之有效

運用與維護公共利益。惟取得授權之第三人，應支付合理對價予材料所有人或材

料相關專利權人，且材料所有人、材料相關專利權人或其受讓人或專屬被授權人

仍得實施材料或材料相關專利權。 

第五項 小結 

    材料或材料相關專利權可能係受政府資助的研發成果。目前各國均規定政府

資助學術機構與私人企業進行研究發展所得研發成果，在一定規範下，得歸屬於

受資助者，以進行研發成果商品化、提升產業競爭力與促進國家經濟發展。 

    惟研發經費既然來自於人民稅捐，受政府資助的研發成果之運用自然應滿足



 

 222

公共需求，但受資助者取得研發成果後可能未有效運用，且私人企業之運用往往

過於著重營利績效與市場競爭，而忽略受政府資助的研發成果所應負有之社會性

任務，為兼顧國家整體經濟利益與社會福利，如何規範國家與受資助者業之間的

權利義務關係，以達到公益與私益之平衡，即成為受政府資助的研發成果管理與

運用之重要課題。資助機關應負責監督受資助者是否履行其運用研發成果之義

務，並於必要時，行使實施權或介入權，以確保受政府資助的研發成果獲得充分

運用。 

    而且，由於生物醫學領域之研究發展須投注高額成本，且生物醫學研發成果

對於公共健康、醫療照護等社會福利面向影響甚鉅，各國政府為推動生物醫學產

業持續發展，經常扶植該領域之事業並為研發經費資助，因此如何促進受政府資

助的研發成果之流通在生物醫學領域格外重要。 

    從促進受政府資助的研發成果之流通的角度來看，在我國科學技術基本法及

相關子法下，當材料或材料相關專利權係受政府資助的研發成果時，若材料所有

人拒絕提供材料或材料相關專利權人拒絕授權，或可藉由資助機關行使實施權或

介入權，以促進材料或材料相關專利權之流通。 

    首先，我國科學技術基本法及相關子法之適用對象包括「智慧財產權」及「研

發成果」，因此不論是材料(動產)或材料相關專利權均為科學技術基本法及相關

子法之適用對象，從而不論是對於材料或材料相關專利權，資助機關之實施權及

介入權均有適用之餘地。 

    關於資助機關之實施權，為避免政府雖然資助科學技術研究發展，在需要運

用材料或材料相關專利權時卻難以運用，依科學技術基本法相關子法規定，當材

料或材料相關專利權歸屬於執行單位所有，且資助金額占計畫總經費一半以上

時，資助機關對於材料或材料相關專利權當然享有全球、無償、非轉屬及不可移

轉之實施權利，以兼顧政府運用材料或材料相關專利權之可能性。即使當資助金

額僅占計畫總經費一半以下時，資助機關亦得透過契約約定而享有實施權。惟此

實施權僅限於資助機關自己行使，不得移轉或授權予其他私人企業實施，因此所
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能發揮之效果較為有限。 

    關於資助機關之介入權，當執行單位、受讓人或專屬被授權人取得材料或材

料相關專利權後，於合理期間無正當理由未有效運用材料或材料相關專利權；以

妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施材料或材料相關專利權；或為增

進國家重大利益，依科學技術基本法相關子法規定，資助機關得行使「介入權」，

要求執行單位或其受讓人將材料或材料相關專利權授權第三人實施，或於必要時

將材料或材料相關專利權收歸國有，以確保材料或材料相關專利權之有效運用與

維護公共利益。惟取得授權之第三人，應支付合理對價予材料所有人或材料相關

專利權人，且材料所有人、材料相關專利權人或其受讓人或專屬被授權人仍得實

施材料或材料相關專利權。 

    然而，由於受政府資助的材料或材料相關專利權歸屬於執行單位所有後，即

屬私有財產權，而介入權之行使，不僅將使相關權利人之權益受到侵害，並有蒙

受重大損失之虞，因此，一旦政府行使介入權，可能導致私人企業對於受政府資

助的材料或材料相關專利權之移轉或取得專屬授權產生疑慮，降低私人企業進行

投資之意願等寒蟬效應，對於技術移轉將造成不良影響，甚至破壞產官學之間的

合作關係。因此，介入權在實務行使上，應審慎處理，不宜輕易發動。 

第四節 競爭法─單獨拒絕交易、單獨拒絕授權 

    雖然材料所有人基於契約自由原則得拒絕提供材料，材料相關專利權人基於

法律所賦予之獨占權亦得拒絕授權，但由於材料或材料相關專利權係屬研究工

具，具有高泛用性、低替代性，當其不具有可替代性，並為進行後續研究發展所

不可或缺(為關鍵設施)時，材料所有人或材料相關專利權人一旦拒絕提供材料或

拒絕授權，將阻礙後續研究發展之進行，並可能危害相關市場之競爭秩序。除此

之外，材料所有人或材料相關專利權人亦可能以拒絕交易或拒絕授權作為達成其

他反競爭行為之手段。此時，競爭法應介入加以規範，由競爭法主管機關於必要

時對材料所有人或材料相關專利權人課予與競爭者交易、授權之義務作為更正措

施，以確保材料或材料相關專利權之流通，並維護相關市場之競爭秩序。 
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    本節將從競爭法的角度，檢視材料所有人單獨拒絕提供材料或專利權人單獨

拒絕授權之行為，是否可能危害相關市場之競爭秩序，而須由競爭法介入加以規

範。以下先介紹各國競爭法相關規定之內容，以及單獨拒絕交易或單獨拒絕授權

何時將違反各國競爭法相關規定，再考量材料或材料相關專利權係屬研究工具之

特性，探討材料所有人單獨拒絕提供材料或材料相關專利權人單獨拒絕授權是否

可能違反我國公平交易法相關規定。從競爭法的角度解決拒絕提供材料或拒絕授

權所造成的問題之優點在於，不論材料所有人或材料相關專利權人係本國權利人

或外國權利人，只要其在我國拒絕提供材料或拒絕授權，因而危害我國相關市場

之競爭秩序，我國公平交易法即有適用之餘地。首先須說明者為，單獨拒絕交易

或單獨拒絕授權原則上並不違反各國競爭法，僅在例外情況，始得認定其違反各

國競爭法。 

第一項 美國─違反休曼法第 2 條 

    美國競爭法可區分為反托拉斯(Antitrust)及不公平競爭(Unfair Competition)

兩大部分。反托拉斯法主要包括休曼法(Sherman Act)、克萊登法(Clayton Act)與

羅賓森─派特曼法(Robinson-Patman Act)。不公平競爭法則主要為聯邦交易委員

會法(Federal Trade Commission Act)。 

    單獨拒絕交易行為主要可能違反之反托拉斯規範為休曼法第 2 條禁止不當

獨占行為之規定。該條規定「任何人獨占或意圖獨占，或與他人共同或共謀獨占

州際或國際之間的貿易或商業的任何部分，應負重罪之刑事責任681。」依據該條

規定，共有三種違法行為態樣：(1)獨占(monopolize)；(2)意圖獨占(attempt to 

monopolize)；(3)共同或共謀獨占(combine or conspire to monopolize)。 

    聯邦最高法院在 1966 年的 United States v. Grinell Corp682案，將休曼法第 2

                                                 
681 35 U.S.C. 2:”Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize, or combine or 
conspire with any other person or persons, to monopolize any part of the trade or commerce among the 
several States, or with foreign nations, shall be deemed guilty of a felony, and, on conviction thereof, 
shall be punished by fine not exceeding $100,000,000 if a corporation, or, if any other person, 
$1,000,000, or by imprisonment not exceeding 10 years, or by both said punishments, in the discretion 
of the court.” 
682 United States v. Grinell Corp., 384 U.S. 563 (1966). 
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條之獨占定義為：(1)事業在特定市場中具有獨占力量(monopoly power)；(2)故意

取得或維持該獨占力量，而非因其產品較為優良、商業敏銳或歷史事件自然發展

而來。換言之，美國法院對於獨占之非難，在於其不具效率取得獨占力量，或不

當維持獨占力量，而非當然認定獨占係屬違法。 

    關於違法的意圖獨占，聯邦最高法院在 1993 年的 Spectrum Sports v. 

McQuillan683案，認為反托拉斯原告必須證明三個實質要件：(1)具體的意圖獨占；

(2)用以取得獨占力量之反競爭行為；與(3)危險的成功可能性。 

    在獨占力量的判斷上，美國實務一致的見解為，所謂獨占力量係指控制價格

或排除競爭之力量。然而，欲直接證明事業具有此一力量，並不容易，因此實務

上大部分以市場占有率高低作為判斷事業是否具有獨占力量之標準。 

    美國聯邦最高法院與部分聯邦巡迴上訴法院在判斷事業之單獨拒絕交易行

為是否違反休曼法第 2 條之案例中，發展出「關鍵設施理論684」(Essential Facility 

Doctrine)，要求獨占者將其所控制且為有效競爭所必要之「關鍵設施」，以合理

且無歧視之條件提供予其競爭者使用685。以下先簡單說明何謂關鍵設施理論，並

就涉及關鍵設施理論之重要案例加以介紹，藉此判斷單獨拒絕交易之行為何時將

危害競爭秩序，而須以反托拉斯法加以規制。 

第一款 關鍵設施理論簡介 

    關鍵設施理論係由美國聯邦最高法院與部分聯邦巡迴上訴法院的許多案例

中所發展而來，大部分案例涉及垂直整合(vertical integration)686。在適用關鍵設

施理論之標準案例中，一個事業單獨或數個事業共同控制某項設施，該設施為競

爭者在垂直相關的市場(上游或下游市場)中從事競爭所不可或缺，而設施所有人

藉由拒絕提供該設施，將競爭者排除於相關市場之競爭外，以在該市場中取得競

                                                 
683 Spectrum Sports v. McQuillan, 506 U.S. 447 (1993). 
684 亦有稱之為樞紐設施理論、基礎設備理論、瓶頸設施理論或瓶頸原則(Bottleneck Principle)、
瓶頸獨占理論(Bottleneck Monopoly Theory)。 
685 Herbert Hovenkamp, Mark D. Janis, and Mark A. Lemley, Unilateral Refusals to License in the 
U.S., Stanford Law and Economics Olin Working Paper No. 303, at 19 (2005). 
686 3A Phillip Areeda & Herbert Hovenkamp, Antitrust Law, ¶¶ 771, at 169 (2d ed. 2002). 
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爭優勢。在此情況下，為維護相關市場之自由競爭秩序，法院得適用關鍵設施理

論，對設施所有人課予與競爭者交易之義務，亦即，命令設施所有人，將設施以

合理且無歧視之條件提供予其競爭者使用687。 

    由此可知，一旦適用關鍵設施理論，即產生強制設施所有人與競爭者分享其

設施之結果，然而設施所有人對於其設施既擁有財產權，原則上自享有交易與否

之決定自由，因此適用關鍵設施理論課予設施所有人交易義務，應僅限於極為例

外之情況，以下就美國法院認定屬於例外情況而得適用關鍵設施理論之案例加以

介紹。 

第二款 聯邦最高法院判決 

    儘管美國聯邦最高法院未曾明確援引關鍵設施理論，一般將關鍵設施理論之

來源追溯自一系列聯邦最高法院判決，這些判決係基於其他理由作成，但可被視

為支持關鍵設施理論。 

第一目 United States v. Terminal Railroad Association (1912) 

    聯邦最高法院 1912 年的 United States v. Terminal Railroad Association 688案判

決經常被認為是關鍵設施理論之起源。在該案中，14 家鐵路公司持有 Terminal 

Railroad Association 的股份，其為一家控制進出聖路易(St. Louis)所須使用的全部

(三個)鐵路總站設施之公司。聯邦最高法指出該協會與其股東並非互相獨立，其

完全由具有競爭關係的鐵路公司所組成；該協會除了營運與就使用總站設施收

費，亦設定進出聖路易的貨物運送費率。其股東利用該協會固定運送價格之行

為，因而高度疑似一種水平價格固定行為，聯邦最高法院最終認定該聯合違反休

曼法第 1 條及第 2 條。 

    然而，聯邦最高法院大部分的分析集中於(1)地理及成本考量實質上限制了

能在聖路易地區設置之鐵路總站數量，以及(2)該協會就通過聖路易的運送所收

                                                 
687 黃銘傑，專利集管(Patent Pool)與公平交易法─評行政院公平交易委員會對飛利浦等三家事業

技術授權行為之二次處分案，收錄於（黃銘傑，競爭法與智慧財產法之交會─相生與相剋之間，

元照，2006 年），頁 261-262。 
688 224 U.S. 383 (1912) 
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取之價格具有恣意與歧視的性質689。此外，法院所命令之救濟─該協會須修改其

章程允許過去被排除的鐵路公司加入會員，並停止其恣意與歧視的價格設定行

為，否則將面臨解散─似乎已考慮對於該協會為某種持續的監督690。 

    因此，儘管該案在某些方面可視為普通的水平價格固定行為之案例，關鍵設

施理論之提倡者可引用聯邦最高法院的許多分析以及所命令的救濟，來支持下列

想法：控制了其他企業必須使用以從事競爭的設施之事業，負有以合理且無歧視

的條件與其他企業交易之義務。因此，該案時常被引用為承認關鍵設施理論之第

一個案例，即使其係涉及聯合行為而非單獨行為。 

第二目 Associated Press v. United States (1945) 

    經常被視為支持關鍵設施理論之另一個案例為 Associated Press v. United 

States 案691。在該案中，聯邦最高法院認為 Associated Press 允許其會員報紙拒絕

具有競爭關係的報紙加入會員，以及要求各會員將其所產生之新聞專屬提供予

Associated Press 之行為，違反休曼法第 1 條。如同 Terminal Railroad 案，聯邦最

高法院並未明確援引關鍵設施理論；關於聯邦最高法院所達成的結論之法律依

據，可解釋為符合標準的休曼法第 1 條聯合拒絕交易之分析。 

    Association Press 亦可能已行使相當之市場力量與從事系爭限制，儘管或許

某種程度上為避免新加入者搭在同一地理市場內營運之現任會員調查努力的便

車所必要，可能已遠超過達成促進競爭之目的所必要692。 

    學者亦經常引用該判決符合關鍵設施理論。Associated Press 的會員身分為在

某些報紙市場中從事競爭所不可或缺，因此，其主張反托拉斯法正確地對

Associated Press 的會員報紙課予以合理且無歧視的條件與潛在競爭者交易之義

務。 

    然而，前揭案例主要著重於對於多家公司不法聯合行為(卡特爾)之非難，重

                                                 
689 Terminal Railroad, 224 U.S. at 407-09 
690 Abbott B. Lipsky, Jr. & J. Gregory Sidak, Essential Facilities, 51 Stan. L. Rev. 1187, at 1195-98 
(1999). 
691 326 U.S. 1 (1945) 
692 3A Phillip Areeda & Herbert Hovenkamp, Antitrust Law, ¶¶ 770-771 (2d ed. 2002). 
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點在於其行為是否違反休曼法第 1 條，而非質疑一家獨占事業拒絕提供設施之適

法性。 

第三目 Otter Tail Power Co. v. United States (1973) 

    可被視為支持關鍵設施理論之主要聯邦最高法院判決為 Otter Tail Power Co. 

v. United States 693 案。曾經向 Otter Tail 購買電力的三個鎮決定興建自己的地方

電廠，Otter Tail 為了報復而拒絕將電力批發銷售予該新的電廠，或將來自其他來

源的電力傳送予使用其(Otter Tail)電纜之這些電廠。 

    聯邦最高法院認為 Otter Tail 之拒絕交易構成意圖維持其獨占，而違反休曼

法第 2 條。特別是，聯邦最高法院維持地方法院認定「Otter Tail 之拒絕批發銷售

或傳送，係單純為防止地方電力系統侵蝕其獨占地位694」之判決，並維持要求

Otter Tail「以補償性且依據向聯邦電力委員會(Federal Power Comission)提出申請

並經核准的條件之費率」銷售與傳送之禁制令695。 

    然而，如同 Terminal Railroad 案及 Associated Press 案，聯邦最高法院並未聲

稱創造了新的理論且並未使用「關鍵設施」一詞；且 Otter Tail 為受管制事業可

能意味著僅有限地需要對於禁制令的條件進行持續的司法監督。 

    Otter Tail 案是否強力支持關鍵設施理論仍然受到激烈爭論。 

第四目 Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp. (1985) 

    在 Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp.696案中，被告 Ski Co.營運

位於 Aspen 附近之三座山上的滑雪設施；原告 Highlands 則營運第四座山上的設

施，儘管兩家公司曾經合作提供能使用四座山中的任何一座之「All-Aspen」入

場證一段時間，1978 年 Ski Co.拒絕繼續參與合資企業，或將使用 Ski Co.的設施

之纜車票售予 Highlands。 

    聯邦最高法院維持 Highlands 勝訴之陪審團裁決，並表示儘管並無與潛在競

                                                 
693 410 U.S. 366 (1973) 
694 410 U.S. at 378 
695 410 U.S. at 375 
696 Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp., 472 U.S. 585 (1985) 
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爭者交易之一般性義務，若拒絕交易欠缺正當商業目的，獨占者仍可能違反休曼

法第 2 條。重要的是，Ski Co.並未提供能使陪審團採信之目的；更確切地，證據

顯示被告在短期內忍受損失，因此支持其係期待藉由降低 Highlands 的競爭能力

而在長期回收該損失之推斷697。 

    最終，儘管聯邦最高法院拒絕就「可能與『關鍵設施』理論相關」作成判決

698，此判決可廣泛解讀為支持關鍵設施理論。 

第五目 Verizon Communications Inc. v. Law Offices of Curtis v. Trinko, LLP. 

(2004) 

    在 Verizon Communications Inc. v. Law Offices of Curtis v. Trinko, LLP.699案

中，依 1996 年電信法(Telecommunications Act)，既有的區域電信業者(local 

exchange carriers, LECs)(例如 Verizon)必須將其網路提供予具有競爭關係的區域

電信業者使用，並進行營運支援。數家具有競爭關係之區域電信業者向聯邦通信

委員會(Federal Communications Commission, FCC)及州政府檢舉 Verizon 並未遵

守其命令進行營運支援，因而違反電信法；聯邦通信委員會及州政府遂命令

Verizon 遵守。 

   Trinko 為具有競爭關係的區域電信業者之一(AT&T)的客戶，隨後對 Verizon

提起民事訴訟，主張 Verizon 未適當遵守由電信法所授權之命令危害了區域電話

服務市場之競爭，因而違反休曼法第 2 條。聯邦最高法院察覺課予一個以反托拉

斯為基礎之分享義務將產生許多問題，特別是強迫分享可能降低創新的事前誘因

之風險；可能需要法院以中央計畫者(central planners)的方式管制價格及產量；以

及可能鼓勵獨占者與潛在競爭者之間的共謀，因而駁回其主張。 

    聯邦最高法院將 Aspen 案形容為「位於或接近休曼法第 2 條責任之外緣」而

認定，不同於 Aspen 案(及 Otter Tail 案)，本案並不涉及獨占者與被侵害的競爭者

之間有任何先前的交易過程；更確切地，電信法所課予的分享義務為「全新的」

                                                 
697 472 U.S. 608、610-11 
698 472 U.S. 611 n. 44 
699 Verizon Communications Inc. v. Law Offices of Curtis v. Trinko, LLP., 540 U.S. 398 (2004) 
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700。Verizon 亦非如 Ski Co.，放棄任何立即的利益，因而可推斷有獲取長期利益

之意圖701。此外，法院強調依現行的管制監督，在該案中課予反托拉斯責任可能

無益，並可能引起重大錯誤及管理成本702。 

    關於關鍵設施理論，聯邦最高法院認為「在此無須承認或否認之」，由於該

理論(假設其確實存在)僅當無法使用時才能適用，而在該案中，電信法已命令提

供，因而欠缺關鍵設施理論的一個必要要件703。 

    儘管聯邦最高法院對此問題保持沉默，許多聯邦巡迴上訴法院判決確實援引

關鍵設施理論，儘管其經常認定系爭事實欠缺一個或更多的要件。 

第三款 聯邦巡迴上訴法院判決 

    適用關鍵設施理論之指標性案例為聯邦第七巡迴上訴法院 1983 年的 MCI 

Communications Corp. v. AT&T Corp.704案判決。在該案中，法院表示在該案之情

況下拒絕交易得適用關鍵設施理論，該拒絕之所以不法，係因獨占者得藉由控制

關鍵設施，將其獨占力量由一個生產階段延伸至另一個階段，或由一市場延伸至

另一個市場。因此，反托拉斯法課予控制關鍵設施之獨占者以無歧視之條件提供

該設施之義務。 

    法院接著提出關鍵設施理論之 4 個要件：(1)獨占者控制關鍵設施；(2)競爭

者無法實際或合理地複製該關鍵設施；(3)拒絕競爭者使用該設施；以及(4)提供

該設施係屬可行705。 

    就該案爭執而言，聯邦第七巡迴法院認定，被告 AT&T 對於原告 MCI 所要

求互連的市內電話網路擁有完全的控制，而與市內電話網路互連為 MCI 提供「國

際交換線路」(foreign exchange lines, FX)及「共同控制交換安排」(common control 

switching arrangements, CCSA)服務所不可或缺，故系爭市內電話網路為「關鍵設

                                                 
700 540 U.S. at 410 
701 540 U.S. at 410 
702 540 U.S. at 411-16 
703 540 U.S. at 410-11 
704 MCI Communications Corp. v. AT&T Corp. (1983), 708 F.2d 1081 (7th Cir. 1983) 
705 708 F.2d 1081, 1132-33 (7th Cir. 1983) 
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施」。市內電話網路當時在技術上為自然獨占，因此 MCI 複製原告的市話網路在

經濟上不可行，亦無法自管制機關取得複製之許可。最後，證據顯示 AT&T 拒

絕提供互連，其提供互連在技術及經濟上係屬可行，且其拒絕提供並無正當的商

業或技術理由，因此 AT&T 之拒絕提供構成不法的獨占(monopolization)。 

    關鍵設施理論已為許多聯邦巡迴上訴法院所採用，以下參考聯邦巡迴上訴法

院相關判決之見解，就關鍵設施理論之要件加以說明： 

第一目 獨占者控制關鍵設施 

    關鍵設施理論之第一個要件為「獨占者控制關鍵設施」。在判斷第一個要件

時，首先須判斷該設施之所有人在市場上是否具有獨占力量；確認該設施所有人

具有獨占力量後，再判斷該設施是否為關鍵。 

    首先，如同依據休曼法第 2 條提起訴訟之任何案例一般，原告必須證明被告

在一個經適當界定的市場上具有獨占力量706。一般而言，當一項設施之投入，為

相關商品生產製造所不可或缺之要素時，該關鍵設施本身即構成一個特定市場

707，從而該設施之所有人，即為獨占事業708。 

 其次，該設施必須為「關鍵」，亦即為競爭者從事競爭所不可或缺，若拒絕

提供該設施將使競爭者遭受嚴重、長期持續的競爭劣勢。聯邦第二巡迴上訴法院

在 1990 年的 Twin Labs., Inc. v. Weider Health & Fitness 案中表示：「原告必須證明

拒絕提供已使其遭受『嚴重的競爭劣勢』(severe handicap)709 」聯邦第九巡迴上

訴法院在 1991 年的 Alaska Airlines, Inc. v. United Airlines, Inc.案更表示：「僅當控

制該設施具有消滅下游市場競爭之力量時，該設施始為『關鍵』710。」 

    然而，亦有法院表示，該設施「不須為不可或缺(indispensible)；若複製該設

                                                 
706 Alaska Airlines, Inc. v. United Airlines, Inc., 948 F.2d at 545 n.12 (9th Cir. 1991); Herbert 
Hovenkamp, Mark D. Janis, and Mark A. Lemley, supra note 682, at 18-19. 
707 Herbert Hovenkamp, Federal Antitrust Policy-The Law of Competition and Its Practice, at 307 (2nd 
ed., 1999). 
708 黃銘傑，前揭註 684，頁 263。 
709 Twin Labs., Inc. v. Weider Health & Fitness, 900 F.2d 566, 569-570 (2d Cir. 1990) 
710 Alaska Airlines, Inc. v. United Airlines, Inc., 948 F.2d 536, 544 & n.11 (9th Cir. 1991)；id at 545-546 
(航線電腦保留系統並非關鍵設施，因為航空公司不使用之仍能競爭，儘管以較高的成本。) 
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施於經濟上不可行，且若拒絕提供將使潛在市場進入者遭受嚴重的劣勢即為足夠

711」此外，有學者提出僅有為自然獨占、法律禁止複製或曾受公共補助之設施，

可認定為關鍵712。 

第二目 競爭者無法實際或合理地複製該關鍵設施 

    關鍵設施理論之第二個要件為「競爭者無法實際或合理地複製該關鍵設

施」。關於第二個要件，若複製該設施僅為費用昂貴或造成負擔，尚不足夠，必

須幾乎不可能複製，始符合此要件。正如聯邦第二巡迴上訴法院在 1990 年的 Twin 

Labs., Inc. v. Weider Health & Fitness 案中表示：「原告必須證明其不僅遭受不便

(more than inconvenience)或某些經濟損失(economic loss)；其必須證明該設施之替

代品並不可行713。」 

    要言之，應考量該設施是否基於事實上、法律上或經濟上等層面之理由而無

法複製，導致拒絕他人使用將危害競爭秩序。 

第三目 拒絕競爭者使用該設施 

    關鍵設施理論之第三個要件為「拒絕競爭者使用該設施」。關於第三個要件，

除了斷然拒絕交易外，某些聯邦巡迴上訴法院亦認為，若被告拒絕以公平且合理

的條件提供競爭者使用該設施，亦構成拒絕提供714。 

    若僅為原告使用該設備之費用較被告高或較被告困難，尚不充分，原告必須

進一步證明被告有某種惡意。聯邦第九巡迴上訴法院在 1991 年的 Alaska Airlines, 

Inc. v. United Airlines, Inc.案中表示，被告就競爭者使用設施所收取之費用，並沒

有高到會將競爭者排除於市場之外，故不構成拒絕提供715。 

第四目 提供該設施係屬可行 

    關鍵設施理論之第四個要件為「提供該設施係屬可行」。關於第四個要件，

                                                 
711 Hecht v. Pro-Football, Inc., 570 F.2d 982, 992 (D.C. Cir. 1977); Jamsports & Enter. LLC v. 
Paradama Prods., Inc., No. 02C 2298, 2003 WL 1873563, at *11(N.D. III. Apr. 15, 2003).  
712 3A Phillip Areeda & Herbert Hovenkamp, Antitrust Law, ¶ 773b2, at 201-02 (2d ed. 2002). 
713 Twin Labs., Inc. v. Weider Health & Fitness, 900 F.2d 566, 570 (2d Cir. 1990) 
714 Covad Comms. Co. v. BellSouth Corp., 299 F.3d 1272, 1286-87 (11th Cir. 2002);  
715 Alaska Airlines, Inc. v. United Airlines, Inc., 948 F.2d 536, 545. cf. id at 545 n.13 (表示「本案並未

處理是否在某種程度上，收取某種費用可能相當於直接(outright)拒絕交易之問題」。) 
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許多法院持續引用 D.C.巡迴上訴法院在 Hecht v. Pro-Football, Inc.案之見解：「反

托拉斯法不要求分享關鍵設施，若分享並不可行或將限制被告充分服務其客戶之

能力716。」 

聯邦第四巡迴上訴法院在 1991 年的 Laurel Sand & Gravel, Inc. v. CSX 

Transportation 案表示，所謂提供該設施係屬可行，應在被告一般營運的範圍內衡

量，而不能要求被告必須窮盡其全部可能性之後仍無法提供，才能證明其確實無

法提供該設施717。 

    此外，若被告證明其拒絕提供該設施具有正當的商業理由，即能推翻原告的

主張718。 

    本要件係欲避免獨占事業在不可行之情況下被迫與其競爭者交易，亦即須該

設施之提供對獨占事業而言，具有經濟上可行性。表面上雖造成反競爭之結果，

但被告能證明其拒絕交易係基於其他因素，而非意圖危害競爭秩序時，此類正當

的商業理由，法院多半加以尊重。不論該設施之關鍵程度多高，多麼不可或缺，

一旦被告之提供行為將有礙其本身之經營能力，導致其需拋棄該設施或無法繼續

使用，即難認被告之拒絕交易違反反托拉斯法，因反托拉法並未要求設施所有人

須停止使用，以供其競爭者利用該設施，亦未要求設施權利人縱使將限制其服務

能力，亦需與競爭者分享該設施719。 

第五目 垂直相關的市場、與獨占者具有競爭關係 

    雖然在 MCI 案中所提出之關鍵設施理論要件僅有前揭四個，但許多判決認

為，除了 MCI 案所提出之四個要件外，原告亦須證明獨占者利用該設施控制一

個垂直相關的市場，且獨占者為該上游或下游市場之潛在競爭者。例如，在 Alaska 

Airlines, Inc. v. United Airlines, Inc.案中，聯邦第九巡迴上訴法院表示「僅當控制

                                                 
716 Hecht v. Pro-Football, Inc., 570 F.2d at 992-993 (D.C. Cir. 1977) 
717 Laurel Sand & Gravel, Inc. v. CSX Transportation, 924 F.2d 539, 545 (4th Cir. 1991) 
718 3A Phillip Areeda & Herbert Hovenkamp, Antitrust Law, ¶ 773e (2d ed. 2002). 
719 鍾詩敏，生物科技研究工具之專利法及競爭法交錯，國立臺灣大學法律學院法律學系碩士論

文，頁 47，2008 年。 
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該設施具有消滅下游市場競爭之力量時，該設施始為『關鍵』720。」同樣地，聯

邦巡迴上訴法院在 Intergraphic Corp. v. Intel Corp.案中，認為提出關鍵設施主張

之原告必須證明其與被告具有競爭關係，不論是「在該設施本身之領域或在受該

設施控制之垂直相關的市場中721。」而撤銷對反托拉斯原告有利的暫時禁制令

(preliminary injunction) 

 亦即，適用關鍵設施理論時，須符合有垂直相關的市場存在此一前提要件，

且要求提供設施者須與設施所有人於該市場上具有競爭關係。此係由於關鍵設施

理論係為避免獨占者將其獨占力量由一個市場延伸至另一個市場，若獨占者並未

與要求提供設施者在垂直相關的市場中從事競爭，獨占者應享有其交易與否之決

定自由，此時關鍵設施理論即無適用之餘地。故是否確實有垂直相關的市場存

在，應於適用關鍵設施理論時先行加以判斷，而且，要求提供設施者與設施所有

人並非在該設施本身之市場中從事競爭，而是在該設施之上游或下游市場中從事

競爭。 

    然而，根據學者之觀察，少數法院(包括 Aspen 案的下級法院判決)已承認關

鍵設施理論可適用於僅涉及一個市場，而非兩個垂直相關的市場之情況722。惟另

有學者認為 Aspen 案的下級法院判決係屬偏離常軌，而表示「關鍵設施理論係關

於垂直整合─特別是，已垂直整合的獨占者負有在垂直整合的市場中將某些投入

(input)與在上游或下游市場中的營運者分享之義務723。」 

第四款 關鍵設施理論適用於智慧財產權之案例 

    傳統上，關鍵設施理論僅適用於電信、鐵路、航空、電纜、油管等有體設施，

                                                 
720 Alaska Airlines, Inc. v. United Airlines, Inc., 948 F.2d 536, 544 (9th Cir. 1991) Herbert Hovenkamp, 
Mark D. Janis, and Mark A. Lemley, supra note 682, at 20. (表示「拒絕提供關鍵設施，僅當其具有

消滅下游市場競爭之效果時，始為違法」). 
721 195 F.3d 1346, 1357(Fed. Cir. 1999). 
722 Robert pitofsky et al., the Essential Facilities Doctrine under U.S. Law, 70 Antitrust L.J. 443, at 
458-60 (2002). 
723 Paul D. Marquardt & Mark Leddy, The Essential Facilities Doctrine and Intellectual Property 
Rights: A Response to Pitofsky, Patterson, and Hooks, 70 Antitrust L.J. 847, 851-52 (2003) (引用 3A 
Phillip Areeda & Herbert Hovenkamp, Antitrust Law, ¶ 771a (2d ed. 2002)) Areeda 及 Hovenkamp 亦

主張 Aspen 案本身可視為涉及兩個市場，一個為促進滑雪服務與一個為服務本身。3A Phillip 
Areeda & Herbert Hovenkamp, Antitrust Law, ¶ 772c2, at 186 (2d ed. 2002).  
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惟近年來的發展趨勢，亦承認關鍵設施理論有適用於智慧財產權之可能，亦即，

認定特定智慧財產權為「關鍵設施」，並由競爭法主管機關作成強制授權之決定。 

    一般而言，智慧財產權人得單獨決定不使用或授權其智慧財產權，在某些情

況下課予交易義務將違背此基本原則。關鍵設施理論適用於智慧財產權，美國法

院似乎較為保守，至今未曾在任何案例中認定智慧財產權本身為關鍵設施，因而

必須以合理且無歧視的條件授權724。以下介紹兩個涉及主張智慧財產權為關鍵設

施之案例。 

第一目 Intergraph Corp. v. Intel Corp. (1999) 

在 Intergraph Corp. v. Intel Corp.725案中，Intergraph 於 Intel 中止提供微處理

器及專屬資訊後對 Intel 提起訴訟。Intergraph 製造使用 Intel 結構(architecture)及

Intel 微處理器(microprocessors)的電腦工作站(computer work station)，揚言對 Intel

的客戶提起專利侵權訴訟，Intel 為保護其客戶，揚言中止對 Intergraph 提供晶片

或技術協助，除非 Intergraph 停止其專利訴訟。Intergraph 最終對 Intel 提起專利

侵權訴訟，亦針對 Intel 終止提供技術提出許多反托拉斯主張726。其中一項為關

鍵設施主張。 

Intergraph 主張使用 Intel 的晶片及專門技術為其事業所不可或缺，因而應強

制 Intel 將其專利及營業秘密以合理且無歧視的條件授權予 Intergraph。地方法院

核發暫時禁制令(preliminary injunction)，認為 Intel 晶片結構之智慧財產權，確實

為關鍵設施727。 

聯邦巡迴上訴法院推翻了該判決728。就關鍵設施之爭點，法院認為，只有在

關鍵設施所有人與反托拉斯原告係在需要使用該設施之市場上從事競爭時，關鍵

設施主張始能成立。法院指出關鍵設施主張之問題永遠在於，意圖利用控制該設

                                                 
724 Herbert Hovenkamp, Mark D. Janis, and Mark A. Lemley, supra note 682, at 21. 
725 195 F.3d 1346 (Fed. Cir. 1999) 
726 195 F.3d at 1350 
727 Intergraph Corp. v. Intel Corp., 3 F. Supp. 2d 1255 (N.D. Ala. 1998) 
728 195 F.3d at 1356-1359. 
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施而在被告與原告從事競爭之下游市場上取得不當的競爭優勢729。由於其認定

Intergraph 與 Intel 完全未從事競爭，聯邦巡迴上訴法院最終認定 Intergraph 之關

鍵設施主張無法成立730。 

第二目 Aldridge v. Microsoft Corp. (1998) 

    在 Aldridge v. Microsoft Corp.731案，原告為磁碟快取程式(disk caching 

program)之銷售者，當 Microsoft 藉由在其新版的電腦作業系統中包含磁碟快取

功能而先占有原告之市場時，Aldridge 提起訴訟主張 Microsoft 違反反托拉斯法。

Aldridge 主張 Windows 95 為關鍵設施，因為若一個程式不能在 Windows 95 上運

作，其將無法為幾乎所有使用者所使用732。Aldridge 主張其曾在舊版 Windows

作業系統上運作之磁碟快取程式無法在 Windows 95 上運作，因而被 Microsoft

拒絕提供該設施，且 Microsoft 本身進入磁碟快取事業。 

    法院重申 MCI 案的四個要件，再加上「被告對於設施之控制為休曼法所禁

止」之要件。法院認定 Aldridge 未能符合數個要件。首先，其認定系爭設施並非

關鍵。其次，其表示關鍵設施理論僅適用於自然獨占或受政府資助之案例，而

Microsoft 的作業系統均不符合。 

    然而，在這兩個案例中，法院均未明確認定受智慧財產權保護之設施不可能

為關鍵設施733。 

第二項 歐洲共同體─違反歐洲共同體條約第 82 條 

    在歐盟法體系下，具有市場力量之事業單獨拒絕交易或單獨拒絕授權之行

為，可能違反歐洲共同體條約第 82 條。 

    歐洲共同體條約第 82 條(過去的第 86 條)禁止在市場上具有優勢地位的事業

濫用其優勢地位，規定：「一個或數個事業(undertakings)濫用(abuse)其在共同市

場或共同市場重要部分(substantial part)的優勢地位(dominant position)，而可能影

                                                 
729 195 F.3d at 1357. 
730 195 F.3d at 1357. 
731 995 F.Supp. 728(S.D. Tex. 1998) 
732 995 F.Supp. at 751. 
733 Herbert Hovenkamp, Mark D. Janis, and Mark A. Lemley, supra note 682, at 22. 
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響會員國之間的交易者，係牴觸共同市場，應予禁止。所謂濫用可能包括： 

(a) 直接或間接設定不公平的購買或銷售價格或其他不公平的交易條件； 

(b) 限制生產、銷路或技術發展而損及消費者； 

(c) 將不同條件適用於與其他貿易者之相同交易，因而使其處於競爭劣勢； 

(d) 契約之締結以交易相對人接受附加義務為條件，而該義務就其性質或依商業

習慣，均與該契約之標的無關734。」 

    由條文觀之，歐洲共同體條約第 82 條對於事業具有「優勢地位」（dominant 

position）並不加以禁止，僅在該事業有「濫用」(abuse)行為時，始加以處罰。

歐洲共同體條約第 82 條在適用上，須具備下列三個要件：(1)一個或數個事業具

有優勢地位；(2)濫用行為；(3)影響會員國之間的交易。 

    歐洲法院(European Court of Justice)在 United Brands735案將「優勢地位」定

義為，係指事業有雄厚的經濟實力，足以影響其競爭者、顧客與消費者之行為，

並足以在相關產品市場中阻礙有效競爭(effective competition)之維持。 

    大體而言，市場占有率為歐洲共同體用以判斷事業是否具備優勢地位之主要

標準。在Hoffmann-La Roche736案，歐洲法院表示市場占有率(market share)雖非判

斷優勢地位之永久性因素，但除非情況特殊，否則事業有很高的市場占有率，即

為在市場上具有優勢地位之證據。 

    1965年12月1日歐洲共同體執行委員會備忘錄737，對濫用行為提供一個簡單

                                                 
734 Treaty Establishing the European Community, Article 82: “Any abuse by one or more undertakings 
of a dominant position within the common market or in a substantial part of it shall be prohibited as 
incompatible with the common market in so far as it may affect trade between Member States. 
Such abuse may, in particular, consist in: 
(a) directly or indirectly imposing unfair purchase or selling prices or other unfair trading conditions; 
(b) limiting production, markets or technical development to the prejudice of consumers; 
(c) applying dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading parties, thereby placing 
them at a competitive disadvantage; 
(d) making the conclusion of contracts subject to acceptance by the other parties of supplementary 
obligations which, by their nature or according to commercial usage, have no connection with the 
subject of such contracts.” 
735 United Brands Co. and United Brands Continental BV v. Commission, Case 27/76 [1978] ECR 207.
轉引自陳麗娟，歐洲共同體競爭法與商品自由流通原則─從歐洲法院之案例法論歐洲共同體在共

同市場內維持自由貿易之機制，東海大學法學研究第 23 期，頁 245，2005 年 12 月。 
736 Case 102/77, Hoffmann La Roche, 1978 ECR 1139. 轉引自陳麗娟，前揭註 732，頁 245-246。 
737 Mémorandum de la Commission cu ler déc. 1965, Rev. Trim. Dr. Eur., 1966. 653. 



 

 238

扼要的說明：「事業所為的違法行為，有悖於條約所揭櫫的意旨者，謂之濫用行

為。具有優勢地位的事業濫用行為之對象，可為現在的競爭者、潛在的競爭者、

供應者及使用者。因為無濫用行為之概括性定義，故認定濫用行為之存否，應就

個案情況之差異分別判斷。」 

    單獨拒絕交易或單獨拒絕授權之行為屬於濫用行為的類型之一，可能違反歐

洲共同體條約第 82 條，而須以「強制交易」或「強制授權」作為反競爭行為之

救濟手段。 

    然而，所有事業均享有交易與否之決定自由，縱使為具有優勢地位之事業亦

然，因此歐洲共同體條約第 82 條之違反應僅限於少數特定情況。亦即，當係爭

標的具有關鍵性質，導致該拒絕交易行為將嚴重影響終端產品之相關下游市場競

爭秩序時，始能認定具有優勢地位之事業具有交易義務。智慧財產權在發生該特

定情況時，亦可能成為交易義務之對象。是否可能要求事業進行交易授權之判斷

重點在於，該設施是否基於事實上、法律上或經濟上等層面之理由無法複製，因

此該拒絕他人使用之行為將導致競爭減損738。 

    歐洲共同體執行委員會(以下簡稱歐體執委會) 自 1990 年代開始廣泛採用關

鍵設施理論，判斷具有優勢地位之事業是否濫用其優勢地位而違反歐洲共同體條

約第 82 條。相較之下，歐洲法院至今尚未直接援引該理論，但在具有優勢地位

之事業濫用優勢地位之判決中，卻發展出與美國聯邦巡迴上訴法院關於關鍵設施

理論之見解極為類似的原則，亦即，當系爭產品或服務為在相關市場中從事競爭

所不可或缺，具有優勢地位的事業之拒絕交易或拒絕授權行為足以消滅下游市場

之競爭，且無任何正當理由，則構成歐洲共同體條約第 82 條所禁止之濫用優勢

地位。但與美國法院稍有不同的是，歐洲法院更進一步要求關鍵設施所有人拒絕

提供競爭者使用該產品或服務，必須阻礙具有潛在消費者需求之新產品出現，始

構成濫用優勢地位739。 

                                                 
738 鍾詩敏，前揭註 716，頁 57。 
739 劉孔中，前揭註 603，頁 40。 
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第一款 歐洲共同體執行委員會 

    歐體執委會在 1990 年代一系列有關運輸基礎設施之案件中援引關鍵設施理

論作為分析工具。其在 1992 年的 B&I Line plc v. Sealink Harbours Ltd. and Sealink 

Stena Ltd.案之假處分裁定中首度使用「關鍵設施」一詞，並表示：「既擁有或控

制且自行使用關鍵設施─亦即其競爭對手若無法使用系爭設備或基礎設施，即無

法對其客戶提供服務─之具有優勢地位的事業，若拒絕提供他人使用該設施，或

以較其自己提供服務不利的條件同意其競爭對手使用該設施，因而使其競爭對手

處於競爭劣勢，將違反第 86 條(現行第 82 條) 740。」 

第二款 歐洲法院 

第一目 Commercial Solvents v Commission (1974) 

    歐洲法院( European Court of Justice, ECJ)在 1974 年的 Commercial Solvents v 

Commission 741案判決，初次以類似美國關鍵設施理論之方式適用歐洲共同體條

約第 82 條。被告為一家美國公司 Commercial Solvents 及其義大利分公司，在胺

基丁純(aminobutanl)(用以製造另一種化合物乙胺丁醇(ethambutol)之原料)之市場

中具有優勢地位；其分公司亦在歐洲共同體境內銷售與使用完成的產品。歐洲法

院維持歐洲共同體執行委員會(European Commission)關於胺基丁醇並無其他重

要來源或實際替代品之認定，並維持其結論：被告決定中止供應胺基丁醇予其前

客戶 Zoja (其在乙胺丁醇之市場中與被告的義大利分公司從事競爭)，構成濫用優

勢地位。 

第二目 AB Volvo v. Erik Veng (UK) Ltd (1987) 

十多年後，歐洲法院開始討論，並有時將關鍵設施理論適用於系爭關鍵設施

是由智慧財產權所構成之案例。第一個案例為 AB Volvo v. Erik Veng (UK) Ltd 742

案，原告(Volvo)就其「200」汽車系列之前翼汽車車身壁板(body panel)，在英國

擁有經註冊的工業設計權。Volvo 因被告進口與在英國境內銷售侵權的壁板而提

                                                 
740 Case IV/34. 172 [1992] 5 C.M.L.R 255；轉引自劉孔中，前揭註 603，頁 41。 
741 Case 6/73, [1974] ECR 223. 
742 Case 238/87, [1987] ECR 6211. 
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起訴訟。英國高等法院(British High Court)則將「製造者拒絕授權他人供應車身

壁板，即使當其願意就依授權所銷售之一切物品支付合理權利金，是否表面上

(prima facie)構成濫用優勢地位」之問題提交歐洲法院。 

    歐洲法院認為單純拒絕授權其智慧財產權本身不構成濫用優勢地位，其理由

為「受保護的設計之所有人得防止第三人未經其同意而製造、銷售或進口已融合

構成其專屬權標的(subject matter)的設計之產品。」然而，歐洲法院警告「經註

冊的車身壁板設計之所有人行使專屬權之行為可能遭禁止，若涉及一個具有優勢

地位的事業從事某些濫用行為，例如恣意地拒絕將備用零件提供予獨立維修者；

將備用零件的價格固定在不公平的水準；或決定不再生產特定型號之備用零件，

即使該型號的許多汽車仍在市面上流通。」然而，這些濫用行為之例子在本案事

實中均未出現。 

第三目 In RTE and ITP v. Commission (1995) 

1995 年的 In RTE and ITP v. Commission743案為歐洲法院認定被告就其所有

的智慧財產權負有授權義務之第一則案例。在 Magill 案，電視台 Radio Telefis 

Eireann(RTE), ITV 與 BBC 各自發行每週電視節目表，並各自就其每週節目表依

愛爾蘭法主張擁有著作權。Magill 電視指南公司則計畫發行涵蓋三家電視台(即

RTE、ITV 與 BBC)節目表之每週電視指南。Magill 於 1986 年向歐體執委會檢舉

三家電視台拒絕授權 Magill 刊載其每週節目表之行為構成濫用優勢地位。歐體

執委會於 1998 作成處分744，認定被檢舉人確實違反歐洲共同體條約第 82 條，因

而命令被檢舉人在第三人提出請求時應無歧視地將其每週節目表提供該第三人

重製及使用。被檢舉人中 RTE 及 ITV 不服，向歐洲第一審法院上訴，但遭駁回，

於是向歐洲法院上訴。 

    歐洲法院維持歐體執委會勝訴之判決並指出，第一，擁有智慧財產權本身不

必然賦予權利人優勢地位，然而，其仍認定歐體執委會已證明三家電視台在電視

                                                 
743 Case C 241/91, [1995] ECR I-743 
744 Decision 89/205/EEC 
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節目表市場中具有優勢地位。第二，歐洲法院重申 Volvo 案的見解：拒絕交易不

必然構成濫用優勢地位，但在例外情況下仍可能構成濫用優勢地位。第三，法院

維持歐體執委會認定電視台濫用其優勢地位之處分，其理由為：(1)歐體執委會

已證明每週節目表之不可或缺性，由於電視台係「有關節目安排的基本資訊之唯

一來源，其為編輯每週電視指南所不可或缺的原始資料」；(2)電視台之拒絕交易

「阻礙新產品之出現─一本涵蓋廣泛的每週電視節目指南，其為上訴人所未提供

且具有潛在消費者需求」；(3)「無論從電視播送活動或發行電視雜誌之角度來

看，該拒絕並無正當理由」；以及(4)電視台「藉由消滅該市場中的全部競爭，將

每週電視指南之次級市場(Secondary Market)保留予自己，由於其拒絕提供為編輯

該指南所不可或缺的原始資料之基本資訊。」 

第四目 Oskar Bronner GmbH v. Mediaprint (1998) 

另一個重要的判決為 Oskar Bronner GmbH v. Mediaprint745案。Bronner 案並

未涉及智慧財產權，而是派報服務。原告 Oskar Bronner 為在奧地利境內少量發

行的日報發行人，於 1996 年依據奧地利卡特爾及其他限制競爭防止法第 35 條第

1 項(相當於歐洲共同體條約第 82 條)向奧地利法院起訴，主張被告 Mediaprint (更

大的報紙所有人及分派人)因拒絕以其全國性的早晨派報到府服務分派原告的報

紙而濫用其優勢地位。奧地利法院認為本案涉及歐洲共同體條約第 82 條之解

釋，因而暫停審理，將本案提交歐洲法院。 

    歐洲法院首先重申 Magill 案的判決要點，進而分析是否能將其援引至本案：

即使關於行使智慧財產權之案例法(即 Magill 案)能適用於行使其他任何財產權之

案例，但是欲有效依據 Magill 案判決主張被告之行為違反歐洲共同體條約第 82

條，仍須符合 Magill 案判決之 3 個要件，亦即拒絕提供派報到府服務足以消滅

需要此項服務之人所在日報市場中的全部競爭、拒絕提供並無正當理由、以及由

於無其他現有或潛在的管道可以替代，因此該派報到府服務為需要此項服務之人

營業所不可或缺。然而，本案並不具備此 3 個要件─即使在奧地利只有 1 個全國

                                                 
745 Case C-7/97 , [1998] ECR I-7791. 
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性的派報到府服務系統，而該系統所有人在該系統所構成之服務市場或該系統所

屬之市場中具有優勢地位。 

    歐洲法院認為 Bronner 並未證明被納入被告的分派網路為不可或缺，由於下

列方式仍屬可能：(1)其他分派機制「例如郵寄與在商店或報攤銷售，即使可能

較為不利」，或(2)建立替代性的派報到府機制。原告之發行量少並未使其較其他

人有更大的使用權利：「為證明創造該系統並非一個實際可行的選擇，以及使用

現有系統因而為不可或缺，僅主張由於所分派的日報或報紙之發行量少，因而其

並非經濟上可行尚不足夠。欲證明該使用為不可或缺，至少必須證明為分派具有

相當於以現有系統分派的日報發行量之日報，創造第二個派報到府系統並非經濟

上可行。」 

第五目 IMS Health Inc. v. Commission (2004) 

    2004 年的 IMS Health Inc. v. Commission746案判決解決了關於濫用優勢地位

某些懸而未決的問題。IMS 在德國行銷一個提供德國地區藥品銷售資訊的磚型結

構(brick structrue)資料庫，其客戶乃參酌該等資訊而決定藥品銷售策略。IMS 的

磚型結構資料庫在德國被廣泛使用而成為業界標準，因而成為醫藥廠商不可或缺

的關鍵工具(an essential tool)。 

    1998 年，一名 IMS 的離職員工另外成立 PII 公司與 IMS 競爭。由於潛在客

戶均已習慣使用 IMS 的磚型結構資料庫，而完全依據磚型結構所劃分之地理區

域決定其銷售策略，PII 遂決定採用與 IMS 極為類似的磚型結構資料庫提供德國

地區藥品銷售資訊。PII 後來被 NDC(National Data Corporation)收購。 

    IMS 向德國法院起訴主張 NDC 侵害其資料庫著作權。由於德國法院認為

IMS 曾拒絕以合理條件授權 NDC，可能構成濫用優勢地位而違反歐洲共同體條

約第 82 條，所以暫停審理本案，將 3 個問題提交歐洲法院： 

(1) 若潛在客戶拒絕任何不採用該受著作權保護的資料庫之產品，因為其建立

(set-up)係依賴基於該資料庫所製造之產品，當在市場上具有優勢地位的事業

                                                 
746 Case C-418/01 , [2004] ECR I-05039. 
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拒絕將其受著作權保護的資料庫，授權予一個試圖進入相同的地理及產品市

場之事業使用時，是否構成濫用行為？ 

(2) 具有優勢地位的事業使客戶參與資料庫開發之事實，是否影響對於該事業是

否濫用優勢地位之判斷？ 

(3) 向來使用具有優勢地位的事業之產品的客戶，若改用不採用系爭資料庫的競

爭對手之產品所可能產生的實質費用，是否影響對於該具有優勢地位之事業

是否濫用優勢地位之判斷？ 

    歐洲法院對第 2、3 個問題採取肯定的答案：在確定系爭受著作權保護的磚

型資訊結構是否為其他事業提供此類資訊所不可或缺時，內國法院應考量該資訊

之使用人參與開發此種結構之程度，以及潛在用戶若改用以其他結構呈現之區域

藥品銷售資訊所產生之成本。因為前者可能形成一種依賴關係(特別在技術上)，

而後者可能導致額外的組織或財務負擔(特別是費用)，因而使以其他結構呈現該

資訊之事業無法在經濟上可行的條件下，達到與擁有該受著作權保護的磚型資訊

結構之事業相當的規模。 

    對於第 1 個問題，歐洲法院重申 Magill 案的判決要點而明確表示：「擁有著

作權之事業拒絕提供為從事特定行業所不可或缺的產品或服務欲構成濫用，必須

符合三個要件，亦即，該拒絕阻礙具有潛在消費者需求之新產品出現；並無正當

理由；以及因而消滅次級市場中的任何競爭。」 

    為詳細說明這些要件，歐洲法院表示在 Bronner 案中，「欲評估拒絕提供為

從事特定活動所不可或缺的產品或服務是否構成濫用，必須區分上游市場與(次

級)下游市場。」然而，即使具有優勢地位之企業並未另外行銷相關產品或服務，

仍可區分為兩個市場。而且，「能辨識出一個潛在或甚至假定的市場即為足夠」，

以及「能辨識出兩個不同的生產階段且其互相連接，上游產品為下游產品供應所

不可或缺即可確定。」在該案中，歐洲法院認為系爭資料庫是否「構成上游，而

為德國區域性藥品銷售資料的下游供應所不可或缺之要素」，將交由內國法院判

斷。 
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    歐洲法院亦表示「僅當請求授權之事業，並非打算實質上限於複製智慧財產

權人已在次級市場上提供之產品或服務，而是打算製造具有潛在消費者需求之新

產品或服務時」，該行為將被認定為構成濫用，而且再一次，將交由內國法院依

客觀考量，判斷此要件以及有關正當理由之要件是否已被滿足。 

    歐洲法院因而認為同時擁有優勢地位與不可或缺的資料庫智慧財產權之企

業，在滿足下列要件時，因拒絕授權予其他企業而濫用其優勢地位：(1)「請求

授權之企業，在系爭資料提供市場上，打算提供智慧財產權人並未提供且具有潛

在消費者需求之新產品或服務」；(2)「該拒絕並未因客觀考量而具有正當理由」；

以及(3)該拒絕係藉由消滅該市場中的全部競爭，而將次級市場保留予智慧財產

權人。 

第六目 Microsoft v. Commission 

    Microsoft v. Commission 747案讓歐洲法院首次有機會就關鍵設施理論適用於

軟體市場進行詳細說明。在此事實複雜的案例中所出現的問題之一，為 Microsoft

拒絕將「互通性資訊」(interoperability information)授權予工作群體伺服器作業系

統(work group server operating systems)市場之潛在競爭者，是否構成濫用其個人

電腦作業系統(client PC operating systems)市場之優勢地位。 

    為支持其認定 Microsoft 違反歐洲共同體條約第 82 條，歐體執委會在上訴程

序中主張，在先前一系列案例中所提出之標準並未窮盡「濫用優勢地位」之意義，

在其他情況下亦可能構成濫用，包括本案事實(例如，拒絕揭露營業秘密，而具

有「技術搭售」具有優勢的產品與另一個產品之效果 )。歐體執委會亦主張

Microsoft 之協定並未受任何形式的智慧財產權保護。 

    然而，歐洲法院係基於 Microsoft 之資訊受某種形式的智慧財產權保護之假

設而進行，推論即使依 Magill 或 IMS 案的標準，Microsoft 仍濫用其優勢地位。

就此，歐洲法院重申具有優勢之事業單純拒絕授權其智慧財產權不構成濫用，必

須在例外情況下才可能構成。 
                                                 
747 Case T-201/04 
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    歐洲法院隨後解釋「例外情況」之意義：(1)拒絕提供為在相關市場中從事

特定活動所不可或缺的產品或服務；(2)該拒絕消滅在該相關市場中任何有效的

競爭；(3)該拒絕阻礙具有潛在消費者需求之新產品出現。 

    徹底地檢閱證據後，歐洲法院法院同意 Microsoft 在個人電腦作業系統市場

上持續具有優勢地位；其互通性資訊為在工作群體伺服器作業系統市場中從事競

爭所不可或缺；拒絕授權該資訊產生將消滅下游市場競爭之風險；以及 Microsoft

確實已拒絕授權該資訊。 

    或許更重要的是，歐洲法院詳細說明了「新產品」要件如下：關於一個新產

品出現之情況，如同 Magill 案及 IMS 案所述，不能作為判斷拒絕授權智慧財產

權是否足以構成歐洲共同體條約第 82 條第(b)款規定之損及消費者的唯一因素，

如同該條所規定，當不僅生產或銷路受限制，技術發展亦受限制時，該損害可能

發生。此為歐體執委會在系爭決定中作成認定所根據的最後一個假設。因此，歐

體執委會認定 Microsoft 拒絕提供相關資訊限制了技術發展而損及消費者，歐洲

法院認為歐體執委會之認定並無明顯錯誤。 

    最終，歐洲法院駁回了 Microsoft 關於其拒絕交易因擁有智慧財產權而具有

客觀的正當理由(objectively justified)之主張，表示單純擁有智慧財產權本身並非

客觀的正當理由，且 Microsoft 並未證明對其創新能力造成任何損害。 

第三項 日本 獨占禁止法 

    日本獨占禁止法規範三種違法類型：不公正的交易方法、不當的交易限制與

私的獨占。 

    單獨拒絕交易或單獨拒絕授權可能該當於獨占禁止法第 2 條第 9 項所定義之

「不公正的交易方法」，而違反同法第 19 條規定，亦可能該當於獨占禁止法第 2

條第 5 項所定義之「私的獨占」，而違反同法第 3 條規定。以下先就獨占禁止法

相關規定之內容，以及其對於單獨拒絕交易或單獨拒絕授權之適用加以介紹，再

就行為違反獨占禁止法相關規定時排除措施命令之內容加以說明，以作為判斷單

獨拒絕提供材料或單獨拒絕授權是否違反我國公平交易法相關規定時之參考。 
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第一款 獨占禁止法相關規定之介紹 

第一目 不公平的交易方法 

    獨占禁止法第 19 條規定禁止事業使用不公正的交易方法748，而「不公正的

交易方法」之定義規定於同法第 2 條第 9 項。依獨占禁止法第 2 條第 9 項規定，

所謂「不公正的交易方法」，係指符合下列 3 個要件之行為：該當於該項第 1 款

到第 6 款任何一款；具有公正競爭阻礙性；以及經日本公平交易委員會(以下簡

稱公平會)指定749。 

    「不公正的交易方法」之內容係經公平會公告而指定，公平會之指定，可分

為被稱為「一般指定」之一個指定750，與被稱為「特殊指定」之數個指定。一般

指定適用於全部的行業，而特殊指定僅適用於特定的行業，目前有物流特殊指定

751、大規模小賣業特殊指定752、與新聞業特殊指定753等 3 個特殊指定。 

    公平會在一般指定中指定 16 項不公正的交易方法之行為類型，可依序對應

至獨占禁止法第 2 條第 9 項第 1 款至第 6 款，其大致上可分為 3 類。第一類，有

限制自由競爭之虞的行為，例如，拒絕交易、差別對價、不當廉賣、轉售價格限

制等；第二類，競爭手段不公正之行為，例如，以欺瞞方法或誇大贈品引誘顧客、

搭售販賣等，第三類，有侵害自由競爭的基礎之虞的行為，例如濫用優勢地位。 

    單獨拒絕交易可能該當於獨占禁止法第 2 條第 9 項第 1 款規定之「不當地對

其他事業為差別待遇」。差別待遇大致上可分為 3 種類型：競爭者之排除、非競

爭者之排除、與不當目的之實效性確保手段。 

                                                 
748 獨占禁止法第 19 條：「事業，不得使用不公正的交易方法。」 
749 獨占禁止法第 2 條第 9 項本文：「本法中所謂「不公正的交易方法」，係指該當於下列任何一

款之行為，有阻礙公正的競爭之虞，經公平交易委員會指定者。」；白石忠志，独占禁止法(初版)，
有斐閣，頁 133，2006 年。 
750 不公正な取引方法（1982 年 6 月 18 日公正取引委員会告示第十五号） 
751 特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法（2004 年 3 月 8
日公正取引委員会告示第一号） 
752 大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法（2005 年 5 月 13
日公正取引委員会告示第十一号） 
753 新聞業における特定の不公正な取引方法（1999 年 7 月 21 日公正取引委員会告示第九号） 
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    其中所謂「不當目的之實效性確保手段」，係指以差別待遇作為達成獨占禁

止法上不當的目的之手段。例如，對於不聽從轉售價格約定之要求而便宜賣的小

賣店，直接拒絕交易。在此情況，並不著眼於轉售價格約定而使用一般指定第

12 項，而是著眼於直接拒絕交易而使用一般指定第 2 項前段。所謂「目的行為」，

包括請求他人進行之一切行為，除了轉售價格約定外、亦包括附排他條件交易、

間接拒絕交易等。所謂「手段行為」，包括獨占禁止法第 2 條第 9 項第 1 款所涵

蓋之行為，除了拒絕交易外，亦包括價格或交易條件之差別754。 

     獨占禁止法第 2 條第 9 項第 1 款係對應至一般指定第 1 項到第 5 項，其中

單獨拒絕交易可能該當一般指定第 2 項之「其他拒絕交易」：不當地，對某個事

業拒絕交易，或限制所交易的商品、服務之數量、內容，或使其他事業為該等行

為。 

    一般指定第 2 項之「其他拒絕交易」，通常被稱為「單獨拒絕交易」。該項

前段規定直接拒絕交易，後段規定間接拒絕交易。所謂「直接拒絕交易」，係指

拒絕自己為一方當事人之交易；而所謂「間接拒絕交易」，係指在自己並非交易

當事人之情況，請求交易之一方當事人拒絕該交易。 

    一般指定第 2 項中雖無「差別」一詞，但其既然係依獨占禁止法第 2 條第 9

項第 1 款公告之指定，自然必須符合獨占禁止法第 2 條第 9 項第 1 款之「差別」

要件。 

至於一般指定第 2 項之「公正競爭阻礙性」應如何解釋？由於一般指定第 2

項的問題原則上在於「他人排除行為」，故有原則貫徹說與他人排除重視說之對

立755。若採用他人排除重視說，由於關鍵設施理論756乃作為其前提的「排除」之

典型型態，因此拒絕交易對象之商品、服務須為關鍵設施，亦即須為不可或缺757。 

第二目 私的獨占 
                                                 
754 白石忠志，前揭註 746，頁 136。 
755 白石忠志，前揭註 746，頁 141。 
756 關鍵設施理論，係指獨占在某市場上競爭所必須的商品、服務之人，若不以合理且無差別的

條件提供該商品、服務，將違反獨占禁止法。 
757 白石忠志，前揭註 746，頁 141, 72-73。 
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    單獨拒絕交易或單獨拒絕授權亦可能該當於獨占禁止法第 2 條第 5 項所定義

之「私的獨占」，而違反同法第 3 條之規定。 

    獨占禁止法第 3 條規定禁止事業為私的獨占758。同法第 2 條第 5 項對於「私

的獨占」之定義如下：「本法中所謂『私的獨占』，係指事業單獨或與其他事業共

同、通謀或以其他任何方法，排除或支配其他事業之事業活動，致違反公共利益，

實質地限制一定交易領域之競爭。」 

本項規定大致上可以區分為四個構成要件：(１)事業單獨或與其他事業共

同、通謀或以其他任何方法；(２)排除或支配其他事業之事業活動；(３)實質地

限制一定交易領域之競爭；(４)違反公共利益。以下，分別就此等構成要件加以

介紹。 

(1)事業單獨或與其他事業共同、通謀或以其他任何方法 

    凡是獨占禁止法第2條第1項規定所定義之事業759，皆可為私的獨占之主體，

私的獨占可由事業單獨為之，當其由數個事業共同為之時，各該事業不限於必須

具有水平競爭關係，即使為垂直關係的上、下游事業亦可，而與聯合行為須以數

個相互間具有水平競爭關係之事業為前提不同。 

    由本項規定事業「與他事業共同、通謀或以其他任何方法」之文義來看，獨

占禁止法並未就數個事業實施私的獨占之方法有任何限制，只要其係為達成獨占

之目的，而共同遂行時，即符合本項規定之要件。 

    此外，從本項規定將競爭之實質限制列為私的獨占之結果要件來看，實施私

的獨占之單獨或數個事業，並不以其已具有市場支配力量為前提。惟於實務運作

上，實施私的獨占之事業本身若未擁有一定的市場力量，實難能造成實質地限制

市場競爭之結果。而由於數個事業共同實施之私的獨占，因各個事業之市場力量

的集結，更容易造成實質地限制市場競爭，更容易該當於私的獨占。 

                                                 
758 獨占禁止法第 3 條：「事業，不得為私的獨占或不當的交易限制。」 
759 第二条  この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者を

いう。事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項又は第

三章の規定の適用については、これを事業者とみなす。 
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    然而，即使行為人在該市場上的市場占有率不大，由於亦可能實質地限制市

場競爭，有時仍該當於私的獨占760。 

(２)排除或支配其他事業之事業活動 

    單純獨占市場並不該當於私的獨占，必須事業有排除或支配其他事業之事業

活動的情事時，才有私的獨占之可能性。反之，若事業排除或支配其他事業之事

業活動，造成競爭之實質限制，即使其未其獨占市場亦該當於私的獨占。 

    「其他事業」不論與行為人有無競爭關係或交易關係。即使排除或支配與行

為人並無競爭關係或交易關係之事業，由於亦非常可能實質地限制特定市場之競

爭，仍可能被認定為私的獨占761。 

    所謂「排除」係指排除市場中的其他供應者。由於第 2 條第 5 項中所謂「排

除」為非常廣義之詞彙，藉由獨占禁止法上所期待的競爭勝過競爭者之行為，亦

可被視為「排除」，並不適當，因此有主張必須加以限縮於必要的範圍。有學者

主張僅有「非依據效率性之排除」才是第 2 條第 5 項中的「排除」762。 

    所謂「排除」，係指使其他事業之事業活動的存續發生重大困難，或使市場

進入變得相當困難之行為；具體而言，如利用低價傾銷、杯葛或價格差別待遇等

行為，使其他事業難以繼續其事業活動，進而無法成為有效的競爭或牽制事業。

由此可知，排除之成立，並不以其他事業完全被排除於特定市場外或市場進入完

全被封鎖為必要，只要他事業因此排除而受到重大打擊，使其無法正常遂行其事

業活動，對於反競爭行為之牽制力減少即可763。 

    其他事業不需為市場中的既存事業，亦得為新加入者764。此外，排除行為並

不需由事業本身直接對其他事業為之，透過第三人事業間接排除其他事業者，亦

屬之。同樣地，實施排除行為之事業與被排除之事業，並不以二者處於同一水平

市場為必要。 
                                                 
760 白石忠志，前揭註 746，頁 261。 
761 白石忠志，前揭註 746，頁 257。 
762 白石忠志，前揭註 746，頁 259。 
763 白石忠志，前揭註 746，頁 259。 
764 白石忠志，前揭註 746，頁 259。 
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    所謂「支配」，係指對他事業之事業活動自由予以一定的限制，使「其他事

業」之意思決定依照行為人之意思而進行765。 

    與排除一樣，支配之成立並不需事業直接對其他事業為之，亦得透過第三人

事業間接實施支配766。即使是僅有持有其他事業之股份等繼續性關係存在之「狀

態」，亦可能該當於「支配」。 

(３)實質地限制一定交易領域之競爭 

    欲構成獨占禁止法上之獨占行為者，除有事業之上述排除或支配行為外，尚

須因此行為導致「實質地限制一定交易領域之競爭」之市場效果，始足當之。 

    此際，所謂的「一定交易領域」，即一般所稱之特定市場。從而，私的獨占

之成立，乃事業因其排除或支配行為，而於特定市場上取得市場支配力量或市場

支配地位，令其得於一定程度上，自由地設定交易價格或條件，而不受其他競爭

者之制衡。 

(４)違反公共利益 

    所謂「違反公共利益」，究竟係指該行為本身滿足私的獨占之其他構成要件

後，就自動產生違反公共利益情事，抑或是在其他私的獨占之要件外，違反公共

利益有其本身固有之存在意義。 

    基本上，對此一違反公共利益要件於本項規定中之定位，有三種不同的見

解：a.訓示規定說；b.違法要件說；c.違法性阻卻要件說。 

    其中訓示規定說為學界一般通說，日本公平交易委員會本身基本上亦傾向此

一見解。支持本說者認為，獨占禁止法中的公共利益即是公平且自由的競爭秩序

之維護本身，從而當獨占行為導致特定市場上之競爭受到實質限制時，即構成公

共利益之違反。若此，則只要有獨占行為的發生，即構成該規定之違反，毋庸再

證明違反公共利益之要件。因此，條文中的「違反公共利益」，乃是訓示規定，

不因此而增加另一特殊構成要件。 

                                                 
765 白石忠志，前揭註 746，頁 259。 
766 白石忠志，前揭註 746，頁 260。 
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    本說之支持者認為，本項要件乃區別依據正常的競爭行為而達到合法的市場

支配力與利用人為的方式違法地擁有市場支配力之要件；蓋就獨占禁止法之立場

而言，若事業以合法行為自然成長為具有市場支配地位時，其並不違法，從而合

乎公共利益，但若其利用不當的人為方式，取得此一市場支配力量時，則違反公

共利益，應受獨占禁止法規範。因此，違反公共利益要件存在之意義，在令一般

社會大眾區別合法的市場支配地位與違法的市場支配地位二者之不同。 

第二款 獨占禁止法於單獨拒絕交易之適用 

    單獨拒絕交易，在契約自由原則下，交易與否、交易對象與交易內容等均由

各事業自由決定，例外在阻礙公正競爭時，才會違反獨占禁止法。 

     日本公平會在 2005 年修正發布之「關於流通、交易慣行之獨占禁止法上方

針767」中對於「單獨直接拒絕交易」表示，事業與哪個事業進行交易，基本上屬

於事業之交易對象選擇自由。事業就價格、品質、優惠等因素加以考量，依獨自

的判斷，即使不與某事業交易，基本上不違反獨占禁止法。 

    然而，事業之單獨拒絕交易，在例外情況，以拒絕交易作為確保獨占禁止法

上違法行為實效之手段時，係屬違法，此外，以拒絕交易作為達成將競爭者從市

場上排除等獨占禁止法上不當的目的之手段時，亦屬違法。 

    具體而言，事業以拒絕交易作為確保獨占禁止法上違法行為實效之手段時，

將該當於不公正的交易方法，而屬違法(一般指定第 2 項之「其他拒絕交易」)。

例如，市場中有力的製造業者768，對交易對象之販售業者，為了藉由使其不與自

己的競爭者交易，使競爭者之交易機會減少，不易找到其他可替代之交易對象，

並確保其實效，而拒絕與不服從之販售業者交易。(此時亦該當於一般指定第 11

項之「附排他條件交易」) 

    此外，市場中的有力事業，以拒絕交易作為達成將競爭者從市場上排除等獨

占禁止法上不當的目的之手段，而導致被拒絕交易之事業的通常事業活動有發生

                                                 
 767 流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針（1991 年 7 月 11 日公正取引委員会事務局）

改正 2005 年 11 月 1 日。 
768 「市場中有力的事業」，係指該市場中占有率 10%以上或居前三順位之事業。 
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困難之虞時，亦該當於不公正的交易方法，而屬違法(一般指定第 2 項)。例如： 

(1)  市場中有力的原料製造業者，為了阻止交易對象之終端產品製造業者自行

製造其所供給的原料之一部分種類，而停止對該終端產品製造業者供應向

來供給之主要原料。 

(2)  市場中有力的原料製造業者，為了將使用其所供給之原料製造終端產品，

並與其具有密切關係的事業769之競爭者，從該終端產品之市場上排除，而

停止對該競爭者供應向來供應之原料。 

    簡言之，單獨拒絕交易若僅作為達成獨占禁止法上不當的目的之手段，則依

該方針可知，公正競爭阻礙性來自於對競爭者之排除。然而，若僅拒絕自己或與

自己具有密切關係的事業之競爭者交易，並非當然違反獨占禁止法，須在該拒絕

交易將導致該被拒絕交易之事業的通常事業活動有發生困難之虞時，始違反獨占

禁止法。至於何時可認定通常事業活動有發生困難之虞，尚不須到達該事業之繼

續經營有發生困難之虞的程度，僅須該事業將因此無法達成對於其他交易相對人

之交易條件，例如必要數量確保等承諾，而將使其通常事業活動有發生困難之虞

即為已足770。 

第三款 獨占禁止法於單獨拒絕授權之適用 

第一目 獨占禁止法於單獨拒絕授權之適用 

    專利權的本質在於排他性(拒絕授權、排除侵害)，認定拒絕授權違反獨占

禁止法等於否定專利權。因此，原則上，拒絕授權屬於專利權人之自由，並不

違反獨占禁止法。然而，容有例外771。 

    日本公平員會在 2007 年發布之「關於智慧財產利用之獨占禁止法上方針

772」中，對於獨占禁止法於智慧財產之適用表示，獨占禁止法第 21 條規定，

                                                 
769 「與其具有密切關係的事業」，係指與自己具有共同利害關係之事業。是否該當之，應就持股

關係、董事兼任、派遣關係、是否屬於同一企業集團、交易關係、融資關係等加以綜合考量，個

別具體地判斷。 
770 鍾詩敏，前揭註 716，頁 62。 
771 稗貫俊文，前揭註 12，頁 190。 
772 公正取引委員会，知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針，2007 年 9 月 28 日。 
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「本法之規定，於依著作權法、專利法、實用新案法、意匠法或商標法行使權

利之行為，不適用之。」因此，技術利用之限制行為中，無法視為行使權利之

行為仍須適用獨占禁止法。 

    技術之權利人，不讓他人利用該技術之行為與限定無法利用的範圍之行

為，外觀上，雖可視為行使權利，但即使是這些行為，若實質上無法評價為行

使權利時，同樣須適用獨占禁止法之規定。亦即，即使是這些可視為行使權利

之行為，若就行為之目的、態樣、對競爭造成之影響大小加以考量後，可認為

已逸脫智慧財產制度之意旨，或違反該制度之目的時，即無法評價為前揭第

21 條所規定之「行使權利之行為」，仍須適用獨占禁止法。 

    因此，拒絕授權除非實質上可評價為依專利法行使權利之行為，否則仍須

適用獨占禁止法之規定，亦即，仍得依獨占禁止法之相關規定判斷拒絕授權是

否違法。 

    至於市場中的競爭是否因技術利用之限制行為而減少，除了限制之內容及

態樣、該技術之用途或重要性外，應就各個對象市場、該限制之當事人間有無

競爭關係，當事人具有之地位(占有率、順位等)、對象市場全體之情況(當事人

的競爭者數量、市場集中度、所交易的產品之特性、差異化程度、流通通路、

新加入之難易性等)、施加限制有無正當理由、與對於研究開發意願及授權意

願造成的影響加以綜合考量、判斷。 

    具體而言，關於「不授權他人利用技術之行為」是否該當於「私的獨占」，

該方針表示，某技術之權利人，不授權其他事業利用該技術(亦包含要求可視為

拒絕授權程度的高額權利金之情況)之行為，或對未經授權即利用該技術之事業

提起侵害排除訴訟之行為，可視為行使該權利之行為，通常本身並不構成問題。   

然而，這些行為在可認為已逸脫智慧財產制度的意旨，或違反該制度的目的之情

況，不可認為屬於行使權利，實質地限制一定交易領域之競爭時，該當於私的獨

占。 
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    關於「不授權他人利用技術之行為」是否該當於「不公正的交易方法」，

該方針亦表示，某技術之權利人，不授權其他事業利用該技術(亦包含要求可

視為拒絕授權程度的高額權利金之情況)，或對未經授權即利用該技術之事業

提起侵害排除訴訟，通常可視為行使權利之行為，但在以下情況，不可認為屬

於行使權利，係屬不公正的交易方法：在某技術提供了一定產品市場上的事業

活動之基礎，許多事業自該技術之權利人取得授權，在該產品市場上進行事業

活動之情況，對於這些事業之一部份，無合理的理由，差別地拒絕授權之行為，

可認為已逸脫智慧財產制度之意旨，或違反該制度之目的。因此，在這種行為，

藉由降低這些事業在產品市場上的競爭機能，而具有公正競爭阻礙性時，該當

於不公正的交易方法。(一般指定第 4 項773) 

    公平交易委員會在「關於新的領域中專利與競爭政策之研究會報告書774」

中，對於獨占禁止法於利用關係下的專利拒絕授權之適用則表示，就自己的研發

成果取得專利後，發現該專利與他人先申請之專利具有利用關係時，先申請專利

權人之拒絕授權，基本上為專利權人之權利行使自由(契約自由)，通常並不違反

獨占禁止法。 

    然而，例外地，當先申請專利權人為專利產品市場等之中有力的事業，作為

附排他條件交易等違反獨占禁止法的行為之實效確保手段，或作為將自己或與自

己具有密切關係的事業之競爭者排除之手段，而不當地拒絕先申請專利之授權

時，可能該當於不公正的交易方法(一般指定第2項「其他拒絕交易」)775。 

    因此，單獨拒絕授權，在作為實現獨占禁止法上違法或不當的目的之手段而

使用776；具有獨自創造性價值之事業活動因拒絕授權而被排斥；因無替代性的稀

少智慧財產之拒絕授權，使其他事業不可能加入，造成事實上長期的獨占狀態等

                                                 
773 （取引条件等の差別取扱い）「４不当に、ある事業者に対し取引の条件又は実施について

有利な又は不利な取扱いをすること。」 
774 公正取引委員会，新たな分野における特許と競争政策に関する研究会報告書，2002年6月。 
775 公正取引委員会，新たな分野における特許と競争政策に関する研究会報告書，頁 72，2002
年 6 月。 
776 稗貫俊文，前揭註 12，頁 98。 
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情況777，可能違反獨占禁止法。 

    然而，並非為實現「獨占禁止法上違法或不當的目的」之純粹拒絕授權，在

過去未曾同意授權，亦無約定之情況，希望取得授權之事業初次請求授權而遭拒

絕時，原則上，並不違反獨占禁止法778。 

    有論者援引關鍵設施理論認為即使在這種情況亦可能違反獨占禁止法。然

而，有學者主張究竟適合適用關鍵設施理論之情況是否存在？即使那種情況可能

發生，為因應那種例外的情況，預先準備某種強制授權制度對於研究開發的誘因

將產生有害的副作用779。相較於該有害的副作用，顯然欠缺勉強準備那種制度之

價值。而且，準備這種制度降低研究開發的誘因之效果並非單純僅及於專利權

人，亦及於主張拒絕授權係屬違法而請求授權的事業之研究開發意願，更影響產

業社會整體之「氣氛」。因此，在這種情況請求授權遭拒絕時，大概不可能違反

獨占禁止法。萬一那種例外的情況發生，到時只要依據法律的一般原則個別處理

即可780。 

第二目 獨占禁止法於研究工具專利單獨拒絕授權之適用 

    探討獨占禁止法於研究工具專利拒絕授權之適用時，重點在於研究工具專利

「不具可替代性」與「市場界定」問題。 

    在生命科學領域中研究工具專利之問題在於，某個先行技術為進行後續技術

創新時所不可或缺(不具可替代性)，因其拒絕利用將阻礙後續技術開發781。因

此，研究工具拒絕授權可能違反獨占禁止法時之要件之一，即為藉由該專利權，

排除其利用者找到其他可替代之交易對象或因而獲得之交易機會，使其通常事業

                                                 
777 稗貫俊文，〈技術革新・技術取引と独占禁止法：総論〉，《技術革新・技術取引と競争政策》，

頁 35-38，1999 年。轉引自知的財産研究所，特許発明の円滑な利用のための方策に関する調査

研究報告書，頁 156，2006 年 3 月。 
778 稗貫俊文，前揭註 12，頁 98-99、191。 
779 基於關鍵設施理論之強制授權制度，無需實際發動，該制度之存在本身，即加強了對於研究

工具專利權利人之談判力量，而具有促進授權之效果。然而，將強制授權制度之運用所帶來戲劇

性立即有效的競爭改善效果，與對於研究開發之降低誘因效果(副作用)加以比較，該制度可能係

本末倒置。 
780 稗貫俊文，前揭註 12，頁 99。 
781 知的財産研究所，特許発明の円滑な利用のための方策に関する調査研究報告書，頁 149，

2006 年 3 月。 
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活動發生困難782。 

    在技術領域中所謂不具可替代性，係指該專利為某領域之基本技術，若不能

使用該專利，即無法進行最先端且最有效率的相關研究之經濟意義上的不具可替

代性，與該技術係該領域之基本技術，若不能使用該專利，根本無法進行相關領

域的研究之物理意義上的不具可替代性。雖然研究工具專利之拒絕授權問題屬於

哪一種不具可替代性未必明確，該當於「拒絕交易」之公正競爭阻礙性者經常屬

於後者783。關於不具可替代性，雖然必須釐清拒絕授權所造成之影響為何、是否

不存在其他替代性技術、研究工具專利之拒絕授權如何阻礙後續研究開發、是否

無法進行其他可替代之研究開發等問題，但實際上，需要高度的技術知識，因此

判斷上非常困難784。 

    由於研究工具係在上游階段產生，該專利與直接產品的研究開發之關聯程度

較低，因此，研究工具專利拒絕授權之對象市場，必須從是否阻礙在後續相關領

域的研究開發之觀點來界定市場785。因此，為了分析研究工具專利拒絕授權對將

來的技術開發所造成之影響，探討獨占禁止法上的之解釋、適用，必須引進「創

新市場」概念，或納入「將來的技術市場、產品市場」之研究開發競爭786。 

第四款 排除措施命令 

    依獨占禁止法第 7 條第 1 項787及第 20 條第 1 項788，日本公平交易委員會於

有違反獨占禁止法第 3 條(禁止私的獨占)或第 19 條(禁止不公平的交易方法)規定

                                                 
782 知的財産研究所，特許発明の円滑な利用のための方策に関する調査研究報告書，頁 158，

2006 年 3 月。 
783 知的財産研究所，特許発明の円滑な利用のための方策に関する調査研究報告書，頁 149-150，

2006 年 3 月。 
784 知的財産研究所，特許発明の円滑な利用のための方策に関する調査研究報告書，頁 158-159，

2006 年 3 月。 
785 知的財産研究所，特許発明の円滑な利用のための方策に関する調査研究報告書，頁 150，

2006 年 3 月。 
786 知的財産研究所，特許発明の円滑な利用のための方策に関する調査研究報告書，頁 158，

2006 年 3 月。 
787 獨占禁止法第 7 條第 1 項：「有違反第 3 條或前條規定之行為時，公平交易委員會得依第 8
章第 2 節規定之程序，對事業，命令停止該行為、移轉事業之一部份或其他排除違反該等規定之

行為所需之必要措施。」 
788 獨占禁止法第 20 條第 1 項：「有違反前條規定之行為時，公平交易委員會得依第 8 章第 2
節規定之程序，命令停止該行為、刪除契約條款或其他排除該行為所需之必要措施。」 



 

 257

之行為時，得作成審決命令排除違反行為所需之必要措施(排除措施命令)。排除

措施命令之目的為，藉由排除違反行為，除去該違反行為所造成之違法狀態，回

復競爭秩序。而且，排除措施命令之內容，雖然一方面限於排除違反行為之必要

範圍內，另一方面充分排除違法行為亦屬必要789。 

    當拒絕授權被認定為違反獨占禁止法時，在公平交易委員會所作成之排除措

施中，命令就該專利權為授權應屬排除措施之必要範圍內。此時，命令對希望取

得授權者以合理條件為非專屬授權之彈性作法應屬適當790。 

第四項 我國 公平交易法 

    基於契約自由原則或法律所賦予之獨占權，單獨拒絕交易或單獨拒絕授權，

鮮被認定為我國公平交易法(以下簡稱公平法)上的違法行為791，但由於材料或材

料相關專利權係屬研究工具，具有高泛用性、低替代性，當其不具有可替代性，

並為進行後續研究發展所不可或缺(為關鍵設施)時，材料所有人或材料相關專利

權人一旦拒絕提供材料或拒絕授權，將阻礙後續研究發展之進行，並可能危害相

關市場之競爭秩序。除此之外，材料所有人或材料相關專利權人亦可能以拒絕交

易或拒絕授權作為達成公平法上違法行為之手段，此時，公平法即有介入規範之

必要。 

    具體而言，當材料或材料相關專利權不具有可替代性，並為進行後續研究發

展所不可或缺(為關鍵設施)時，可能使材料所有人或材料相關專利權人在市場上

具有獨占地位，此時其拒絕提供材料或拒絕授權，即可能構成公平法第 10 條所

禁止之「濫用獨占地位之行為」。即使材料或材料相關專利權在功能上具有可替

代性，仍可能使材料所有人或材料相關專利權人在市場上具有相當之市場地位，

此時其拒絕提供材料或拒絕授權，仍可能構成公平法第 19 條第 2 款所禁止之「不

當差別待遇之行為」。以下先介紹我國公平法第 10 條第 1 款、第 4 款與第 19 條

                                                 
789 知的財産研究所，特許発明の円滑な利用のための方策に関する調査研究報告書，頁 150-151，

2006 年 3 月。 
790 知的財産研究所，特許発明の円滑な利用のための方策に関する調査研究報告書，頁 160，

2006 年 3 月。 
791 黃銘傑，前揭註 598，頁 174。 
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第 2 款規定之內容，再就拒絕提供或拒絕授權不同類型的材料或材料相關專利權

是否可能違反我國公平法相關規定加以分析說明。 

第一款 公平交易法相關規定內容介紹 

第一目 公平法第 10 條第 1 款、第 4 款─濫用獨占地位之行為 

    公平法第 10 條禁止獨占事業有濫用獨占地位之行為，該條之適用前提為事

業具有獨占地位，而事業是否具有獨占地位，必須依據同法第 5 條第 1 項對於獨

占之定義，以及同法第 5 條之 1 規定之獨占事業認定標準加以認定。 

   公平法第 5 條第 1 項規定所謂獨占，係指事業在特定市場處於無競爭

狀態，或具有壓倒性地位，可排除競爭之能力者。由本條規定可知，獨

占之認定並不能僅限於市場狀態的描述，而應更具體地就此種結構中的事業是否

真正擁有控制市場及排除競爭之能力為判斷，亦即就事業之獨占力量加以判斷

792。 

   在認定獨占事業時，首先須界定「特定市場」之範圍。公平法第 5

條第 3 項規定所謂「特定市場」，係指事業就一定之商品或服務，從事

競爭之區域或範圍。由此可知，所謂「市場」即為事業從事「競爭」之區域或

範圍。而所謂「競爭」，依公平法第 4 條規定，係指「二以上事業在市場上以較

有利之價格、數量、品質、服務或其他條件，爭取交易機會之行為。」將此市場、

競爭之概念相結合後，可以得知，公平法上之市場當指「可藉由較有利之價格、

數量、品質、服務或其他條件，爭取交易機會的事業群所構成之概念空間。」換

言之，具競爭關係之事業群所構成的抽象空間，即為所謂的「市場」793。而市場

界定之意義與目的，即在於識別制衡或牽制事業或力量存在與否794。 

    美國司法部反托拉斯局與聯邦交易委員會於 1992 年共同發布「水準合併準

則」。該準則在相關市場之界定上，採取一種「幅度雖小但有意義且非短暫性的

                                                 
792 公平交易法之註釋研究系列(一)，頁 179，2003 年。 
793 黃銘傑，技術標準與專利聯盟(Patent Pool)中獨占地位之取得及其濫用時之救濟措施初探─美

國聯邦交易委員會 In the Matter of Rambus, Inc.案之啟示，全國律師第 140 期，頁 31，2008 年 1
月。 
794 黃銘傑，前揭註 790，頁 31。 
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價格漲幅」(Small but Significant and Nontransitory Price Increase, SSNPI)作法作為

市場界定之方法795。不論在商品市場或地理市場之界定上，該作法係將現時實際

可見之競爭事業群統合為一假想獨占事業，並假設當此一假想獨占事業進行上述

「幅度雖小但有意義且非短暫性的價格漲幅」(通常價格漲幅為 5%)時，有無外

圍事業會因此加入該市場，與現有事業進行競爭。若有，則市場將往外擴大而將

該事業納入其中，之後再將新加入的事業與原有事業群統合為前述假想獨占事

業，並再次以「幅度雖小但有意義且非短暫性的價格漲幅」之假設，測試有無更

外圍的事業會加入現有市場進行競爭。如此反覆假設、測試，直到統合為假想獨

占事業之競爭事業群，即使從事「幅度雖小但有意義且非短暫性的價格漲幅」，

已無新外圍事業會加入與其從事競爭時，即以該競爭事業群存在之空間為特定市

場。換言之，在制衡或牽制上開假想獨占事業之力量不存在時，市場界定即告完

成。 

    在歐洲共同體競爭法下，依據歐洲共同體執行委員會(以下簡稱歐體執委會)

於 1997 年發布之「特定市場界定通知796」，市場界定之主要目的即為識別競爭制

衡或牽制力量之存在。由於競爭制衡或牽制力量之存在，使得事業無法無視於競

爭壓力而自由或任意地一意孤行(behaving independently)797。 

    特定市場界定通知將競爭制衡或牽制力量之類型，分為需求替代性(demand 

substitutability)、供給替代性(supply substitutability)以及潛在競爭(potential 

competition)798。此際，直接對事業發揮競爭制衡或牽制力量者，乃是現實存在

於該特定市場之實際競爭(actual competition)，藉由市場佔有率之計算即可評估此

                                                 
795 Department of Justice and the Federal Trade Commission, Horizontal Merger Guidelines 1.0 
(1992). 
796 COMMISSION NOTICE on the definition of the relevant market for the purpose of Community 
competition law, OJC 372 on 9/12/1997. 
797 The main purpose of market definition is to identify in a systematic way the competitive constraints 
that the undertakings involved face. The objective of defining a market in both its product and 
geographic dimension is to identify those actual competitors of the undertakings involved that are 
capable of constraining their behaviour and of preventing them from behaving independently of an 
effective competitive pressure. It is from this perspective, that the market definition makes it possible, 
inter alia, to calculate market shares that would convey meaningful information regarding market 
power for the purposes of assessing dominance or for the purposes of applying Article 85. 
798 Firms are subject to three main sources of competitive constraints: demand substitutability, supply 
substitutability and potential competition. 
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種實際競爭所能發揮制衡或牽制力量之大小。至於潛在競爭則只有在特定因素及

情況存在時，得以證明其可實際發揮制衡或牽制力量後，始補充性地納入市場界

定之考量799。無論如何，不論是實際競爭或是潛在競爭，均發揮制衡或牽制市場

力量濫用之功能，並可藉其概念的適當運用，界定出系爭商品或服務之特定市場。 

    日本公平交易委員會於其 2004 年發布之「關於企業結合審查之獨占禁止法

運用方針800」中，亦就市場界定方法採用此種強調競爭制衡與牽制力量之 SSNPI

作法。 

    我國公平會於 2006 年發布之「公平會對於結合申報案件之處理原

則」第 3 條規定，特定市場之界定係綜合產品市場及地理市場加以判斷：

(1)產品市場係指在功能、特性、用途或價格條件上，具有高度需求或供

給替代性之商品或服務所構成之範圍； (2)地理市場係指就結合事業提供

之某特定商品或服務，交易相對人可以很容易地選擇或轉換其他交易對

象之區域範圍。在考量前項產品市場、地理市場外，得視具體個案，衡

量時間因素對於特定市場範圍之影響。前揭條文中所出現之「替代性」、

「很容易地選擇或轉換其他交易對象」等，已部分隱含有制衡或牽制之

意涵。  

    公平法施行細則第 3 條規定，所謂獨占，應審酌下列事項認定之：

(1)事業在特定市場之占有率 ;(2)考量時間、空間等因素下，商品或服務在

特定市場變化中之替代可能性 ;(3)事業影響特定市場價格之能力 ;(4)他事

業加入特定市場有無不易克服之困難 ;(5)商品或服務之輸入、輸出情形。 

    惟公平法第 5 條之 1 第 1 項規定，事業若無下列情形者，不列入獨占事

業認定範圍：(1)一事業在特定市場之占有率達二分之一 ;(2)二事業全體在

                                                 
799 Potential competition, is not taken into account when defining markets, since the conditions under 
which potential competition will actually represent an effective competitive constraint depend on the 
analysis of specific factors and circumstances related to the conditions of entry. If required, this 
analysis is only carried out at a subsequent stage, in general once the position of the companies 
involved in the relevant market has already been ascertained, and such position is indicative of 
concerns from a competition point of view. 
800 公正取引委員会，企業結合審查に関する独占禁止法の運用指針，2004 年 5 月 31 日。 
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特定市場之占有率達三分之二 ;(3)三事業全體在特定市場之占有率達四

分之三。又基於事業整體規模大小之考量，同條第 2 項並規定，即使有前

項情形之一，個別事業若在該特定市場占有率未達十分之一或上一會計

年度事業總銷售金額未達新臺幣十億元者，仍不列入獨占事業之認定範

圍，以排除顯然不具獨占力量之事業。公平法第 5 條之 1 第 1 項及第 2 項規定

即為所謂「獨占管制門檻」，亦即獨占事業認定之門檻要件。  

    然而，同條第 3 項則規定，若事業之設立或事業所提供之商品或服務

進入特定市場，受法令、技術之限制或有其他足以影響市場供需可排除

競爭能力之情事者，雖有前二項不列入認定範圍之情形，公平會仍得例

外認定其為獨占事業。  

    公平法第 10 條規定，獨占事業不得有下列行為：(1)以不公平之方法，

直接或間接阻礙他事業參與競爭； (2)對商品價格或服務報酬，為不當之

決定、維持或變更；(3)無正當理由，使交易相對人給予特別優惠；(4)其

他濫用市場地位之行為。本條規定揭示了應予禁止之獨占地位濫用行為態

樣，其中第 1 款至第 3 款為例示規定，第 4 款則為概括規定。由本條規定可知，

公平法對獨占事業之規範基本上並不禁止獨占事業之存在，而是禁止獨

占事業有濫用市場地位，妨礙公平競爭之行為。亦即，公平法對「獨占

的市場結構」基本上持中立的態度，只有在獨占事業有濫用市場地位之

行為，破壞競爭秩序時，才加以規範 801。  

    具有公平法第5條規定之控制市場地位的獨占事業，由於特定市場上競爭機

能已然失調，無從期待市場競爭之制衡作用予以匡正，經驗顯示，獨占事業常會

濫用其控制市場之地位，使交易相對人在無選擇可能性下，接受獨占事業的交易

安排，或阻礙他事業參與競爭，扭曲競爭之機能，並使市場結構趨於惡化。因此，

為維護市場機能，確保自由、公平的競爭，便需由國家替代市場，對於獨占事業，

                                                 
801 行政院公平交易委員會，認識公平交易法(增訂第十版)，頁 36、37，2004 年。 
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特別管控其營業行為，防止其濫用控制市場的地位802。 

    公平法第10條第1款規定，獨占事業不得「以不公平之方法，直接或間接

阻礙他事業參與競爭」。本款規定應屬一種水平關係之規範，其規範之重點在於

防止市場阻絕或排除競爭行為之發生803。亦即在本質上，本款規定屬於水平市場

進入或排除障礙之管制804。 

    公平會曾以中油公司藉由其航空燃油供油市場之獨占地位，無正當理由拒絕

文久公司之報價要求，阻礙其參與競爭之機會，以維持其在中正航空站國內航線

加油業務之既有市場地位，而認定違反本款之規定805。亦即，公平會認為獨占事

業若無正當理由，即不能免除交易之義務806。 

    依據公平法之實務見解，公平法第10條第1款規定所謂「阻礙他事業參與競

爭」，並不以同一市場或水平市場之競爭為限，當獨占事業藉由其在一個市場（如

上游供貨市場）之獨占力量，以不公平方法阻礙其他事業在另一個市場（如下游

銷售市場）參與競爭，亦有該款之適用807。 

    對此有認為，公平法第10條第1款在解釋上應係水平關係的市場阻絕。蓋因

獨占之管制必須始自特定市場之界定，而後認定是否有獨占之狀態及事業存在，

至於獨占者必須受到之關切，自係其在業經界定之特定市場中可能實施之獨占地

位濫用行為，是以當進一步就該獨占者之行為是否違法加以判斷時，其目的自在

於維護該特定市場之機能與福祉，換言之係對特定獨占市場中可能造成之福利損

失加以關切。準此，宜否跳出該特定市場之範圍，而去關心其他市場的競爭狀態，

實不無疑義。實則，若有獨占者將其獨占力延伸(leverage)至其他市場之情況，或

應以第10條第4款加以處理為宜808。 

    公平法第 10 條第 4 款規定，獨占事業不得有「其他濫用市場地位之行

                                                 
802 公平交易法之註釋研究系列(一)，頁 375，2003 年。 
803 公平交易法之註釋研究系列(一)，頁 388，2003 年。 
804 公平交易法之註釋研究系列(一)，頁 391，2003 年。 
805 公平會（89）公處字第 170 號處分書 
806 公平交易法之註釋研究系列(一)，頁 392，2003 年。 
807 行政院台（90）訴字第 044615 號決定書 
808 公平交易法之註釋研究系列(一)，頁 392，2003 年。 
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為」。公平會曾以中油公司濫用液化石油氣供應市場之獨占地位，無正當理由拒

絕其經銷商續約要求，而認定違反本款規定809。 

第二目 公平法第 19 條第 2 款 

    公平法第 19 條第 2 款規定禁止事業有「無正當理由，對他事業給予差別待

遇之行為」，而「有限制競爭或妨礙公平競爭之虞」。 

    公平法第19條第2款之規定意旨在於保護事業之交易相對人，不致於因該事

業依恃市場力量為不當差別待遇，而使其在已無多重選擇可能性之下因被阻絕進

入市場或被不利之差別待遇而無法在市場上為公平競爭810。 

    本款規定之要件如下： 

(1)當事人均須為「事業」 

    從事「不當差別待遇」之行為主體與對象，均須為事業。 

(2)行為事業必須具有相當之市場地位 

    從事「不當差別待遇」之事業，是否必須具有相當之市場地位，本款並無明

確規定。 

    蓋一般而言，事業基於契約自由原則，對於不同的交易相對人是否給予相同

的交易條件或交易與否，本應由事業自行決定，因此，單純拒絕與特定事業交易，

並未違反自由與公平之競爭秩序。惟當事業具有相當之市場地位，即在其交易相

對人的交易對象選擇可能性受限制或減少之情形下，若對其需求者或供應者為不

當差別待遇行為(拒絕交易)，將使受差別待遇的事業與其他事業之公平競爭受到

影響，並使自由競爭秩序受到限制，公平法即有介入管制之必要811。 

    至於不具市場地位之事業，其所為之差別待遇行為，雖亦使特定少數事業之

交易機會受到限制或不利對待，但該等交易相對人因尚有多重之選擇可能，可改

與其他事業交易，並不會對自由競爭秩序造成損害，此時公平法即應尊重事業所

                                                 
809 公平會（91）公處字第 050 號處分書 
810 公平交易法之註釋研究系列(二)，頁 3，2003 年。 
811 公平交易法之註釋研究系列(二)，頁 15，2003 年。 
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享有之契約自由，故本款規定於適用上，應以該事業具有一定市場地位為限812。

實務執行上，過去係以市場占有率「百分之十」為門檻。 

(3)差別待遇 

    所謂「差別待遇」，係指事業對於在產銷體系中居於相同位階與作用之事業，

在價格、交易條件或交易與否等方面，給予不同對待813。亦即，差別待遇之對象，

須為同一競爭階層之不同事業814。 

    一事業在與多數同種類事業進行交易之情形下，若針對特定事業斷絕現有之

交易關係，或拒絕成立新的交易關係，即構成交易對象選擇之差別待遇。 

(4)無正當理由 

    公平法所欲禁止的差別待遇行為，僅為「無正當理由」之差別待遇行為，並

非所有客觀上差別待遇之行為，均值非難。 

    依公平法施行細則第26條規定，差別待遇有無「正當理由」，應審酌下列情

形認定之：(1)市場供需情況；(2)成本差異；(3)交易數額；(4)信用風險；(5)其他

合理之事由。 

(5)有限制競爭或妨礙公平競爭之虞 

    公平法第19條開宗明義即規定，在判斷事業各該行為是否違法，必須以各該

行為「有限制競爭或妨礙公平競爭之虞」為要件。 

第二款 公平交易法於拒絕提供材料或拒絕授權之適用 

第一目 公平法第 10 條第 4 款 

    雖然基於契約自由原則，材料所有人本得拒絕提供材料，且基於法律所賦予

之獨占權，材料相關專利權人亦得拒絕授權，惟當材料或材料相關專利權不具有

可替代性，並為進行後續研究發展所不可或缺(為關鍵設施)時，可能使材料所有

人或材料相關專利權人在市場上具有獨占地位，此時其拒絕提供材料或拒絕授

                                                 
812 公平交易法之註釋研究系列(二)，頁 13、15，2003 年。 
813 公平交易法之註釋研究系列(二)，頁 14-15，2003 年。 
814 廖義男，公平交易法之釋論與實務第一冊，1994 年。 
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權，即可能構成公平法第 10 條所禁止之「濫用獨占地位之行為」815。以下就材

料所有人拒絕提供不具有可替代性之材料，或材料相關專利權人拒絕授權不具有

可替代性之專利技術，是否可能違反公平法第 10 條規定加以分析說明。 

    公平法第 10 條禁止獨占事業有濫用獨占地位之行為，該條之適用前提為事

業具有獨占地位，因此，欲判斷材料所有人之拒絕提供材料或材料相關專利權人

之拒絕授權是否違反公平法第 10 條之規定，須先判斷材料所有人或材料相關專

利權人是否該當公平法第 5 條第 1 項所定義之獨占事業。 

    首先須說明者，依「公平會對於技術授權協議案件之處理原則」第 3 點可知，

並不因授權人擁有專利或專門技術即推定其在特定市場具有市場力量

（market power）。因此，專利權人是否就其專利技術在特定市場中具有

市場力量，仍須個別加以判斷。  

    生物材料經常不具有可替代性，例如幹細胞、基因序列、單株抗體等在生命

科學領域研發過程中經常使用之物質，均具有獨特的生物特性、功能，而難以為

其他物質所取代。當不具有可替代性之生物材料受到專利保護時，該專利權亦不

具有可替代性。例如，美國分別於 1998 年、2001 及 2006 年核發編號

5,843,780121、6,200,806122 及 7,029,913 號之胚胎幹細胞專利，其請求項(claim)

內容包括胚胎幹細胞之分離方法、胚胎幹細胞本體與其純化備製方法，由於其權

利保護範圍極為廣泛，導致欲使用上述胚胎幹細胞進行後續醫療研究發展之相關

研究者或機構，均須取得專利權人之授權，該胚胎幹細胞專利即不具有可替代性。 

    關於不具有可替代性的材料或材料相關專利權之所有人的市場地位，依前揭

美國「水準合併準則」之 SSNPI 作法以及我國「公平會對於結合申報案件之

處理原則」第 3 點規定可知，由於該材料或材料相關專利權不具有可替

                                                 
815 專利權之行使行為在公平法上的評價，應同於其他財產權之行使行為，因此當專利權人之拒

絕授權危害競爭秩序時，公平法得加以規範。此由公平法第 45 條規定，僅有「依專利法行使權

利之正當行為，不適用公平法之規定」，以及公平會對於技術授權協議案件之處理原則第 4 點第

1 項規定，「本 會審理 技術 授權協 議案 件，將先依 公平交 易法 第 45 條規 定檢視 之；形 式

上 雖為依 照專 利法等 行使 權利之 正當 行為，惟實 質上逾 越專 利權等 正當 權利之 行使範

圍 ，違反 專利 法等保 障發 明創作 之立 法意旨 時， 仍應依 公平 交易法 及本 處理原 則處

理 。」即可得知。 
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代性，亦即不存在功能相近之物質、技術，即使材料所有人或材料相關

專利權人提高材料移轉或專利授權之權利金，亦無其他競爭者可加入該

市場，研究者仍必須自材料所有人或材料相關專利權人取得材料或專利技術，

故該材料或材料相關專利權本身即構成一個市場。從而，該材料或材料

相關專利權之所有人，即為公平法第 5 條第 1 項所定義之獨占事業。  

    而且，有鑑於實務上材料所有人經常於材料移轉契約中對接受方施加諸多限

制及義務，若材料所有人在該市場中不具有獨占力量，應不可能要求該等程度之

契約權利，因此，似亦可由材料所有人得幾近予取予求之實際情況，反推其該當

公平法第 5 條第 1 項所定義之獨占事業。 

    雖然材料所有人對於材料移轉或專利權人對於專利授權所收取之權利金總

額，可能未達公平法第 5 條之 1 第 2 項所要求之程度，而得認其不具有獨占力量，

但當該材料或材料相關專利權不具有可替代性，且專利權人又享有具有排他效力

之獨占權，將使其他事業無法進入該市場從事競爭，應符合同條第 3 項之技術限

制，有足以影響市場供需可排除競爭能力之情事。因此，即使材料所有人或材料

相關專利權人所收取之權利金總額未達公平法第 5 條之 1 第 2 項所要求之門檻，

公平會仍得認定其為獨占事業。 

    在確認不具有可替代性的材料或材料相關專利權之所有人為獨占事業後，即

可就其拒絕提供材料或拒絕授權是否違反公平法第 10 條之規定加以判斷。公平

法第 10 條第 4 款規定，獨占事業不得有「其他濫用市場地位之行為」。  

    材料或材料相關專利權係屬研究工具，當其為進行後續研究發展所不可或

缺，亦即，若無法使用該材料或材料相關專利權將造成無法克服之市場進入障礙

時，材料所有人或材料相關專利權人藉由拒絕提供材料或拒絕授權，即可將其市

場力量延伸至下游研發市場，而消滅下游研發市場之競爭。此時，為判斷材料所

有人之拒絕提供材料或專利權人之拒絕授權是否構成公平法第 10 條第 4 款所禁

止之「其他濫用市場地位之行為」，可援引美國法上的關鍵設施理論作為判斷標

準。 
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    承上所述，關鍵設施理論係為避免獨占事業將其市場力量由一個市場延伸至

另一市場，故適用時須符合有垂直相關的市場存在此一前提要件。此外，關鍵設

施有下列 4 個要件：(1)獨占者控制關鍵設施；(2)競爭者無法實際或合理地複製

該關鍵設施；(3)拒絕競爭者使用該設施；以及(4)提供該設施係屬可行。以下分

別加以分析。 

前提要件：有垂直相關的市場存在 

    材料或材料相關專利權係屬研究工具，研究者可藉由該材料或材料相關專利

權進行後續研究發展，例如，藉由幹細胞可進行再生醫療技術研究，故可知在材

料或材料相關專利權之情況下，分別有上游研究工具市場，以及下游研發創新市

場二個不同市場之存在816，符合關鍵設施理論之前提要件。 

(1)獨占者控制關鍵設施 

    承上所述，當材料或材料相關專利權不具有可替代性時，材料所有人或材料

相關專利權人在市場中即具有獨占地位。而當後續研究發展必須藉由該材料或材

料相關專利權始能順利進行，其他事業若無法取得該材料或材料相關專利權將無

法在下游研發市場中從事競爭時，該材料或材料相關專利權即為關鍵。因而該當

於「獨占者控制關鍵設施」，符合關鍵設施理論之第一個要件。 

(2)競爭者無法實際或合理地複製該關鍵設施 

    其次，當材料相關專利權之權利範圍除技術方法外，尚包含該材料時，其他

事業即無法迴避該專利權進行材料本體之複製，因而該當於「競爭者實際或合理

地複製該關鍵設施」，符合關鍵設施理論之第二個要件。 

(3)拒絕競爭者使用該設施 

    當材料所有人或材料相關專利權人與其他事業均進行後續研究發展，亦即在

                                                 
816 公平會對於技術授權協議案件之處理原則第 4 點第 2 項：「本會 審理 技術授 權協 議案件，

不 受授權 協議 之形式 或用 語所拘 束，而 將著重技 術授權 協議 對下列 特定 市場（ relevant 
markets）可能 或真正 所產 生限制 競爭 或不公 平競 爭之影 響：1.利用授權 技術而 製造 或

提 供之商 品所 歸屬之「商 品市場 」（goods markets）。2.與該 特定技 術具 有替代 性而 界

定 之「技 術市 場」（ technology markets）。3.以可 能從事 商品 之研究 發展 為界定 範圍

之 「創新 市場 」（ innovation markets）。 」 
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下游研發創新市場中從事競爭時，若材料所有人或材料相關專利權人拒絕以公平

且合理的條件提供材料或授權，即該當於「拒絕競爭者使用該設施」，符合關鍵

設施理論之第三個要件。 

(4)提供該設施係屬可行 

    提供材料通常不會對材料所有人在經濟上造成過大的負擔，無須改變或擴充

營業規模至無法接受的程度，又基於專利權所具有之非排他性，材料相關專利權

人將專利技術授權予其他事業，並不會影響其本身對於該專利技術之實施，而

且，材料所有人或材料相關專利權人尚可藉由收取授權金而獲利，因此，材料所

有人或材料相關專利權人之所以拒絕提供材料或拒絕授權，多半係為了排除其他

事業使用該材料或材料相關專利權進行後續研發，一旦其自行成功完成後續研

發，將可獨占下游研發創新市場而獲取更大的利益，故其拒絕提供材料或拒絕授

權多半含有反競爭之意圖，因而該當於「提供該設施係屬可行」，符合關鍵設施

理論之第四個要件。除非材料所有人或材料相關專利權人能證明其拒絕提供材料

或拒絕授權，係基於提供材料過於耗費成本，為保護研究生、博士後研究員或教

師之發表能力，避免義務衝突，或維護商業利益等正當的商業理由，才不符合此

要件。 

    綜上所述，不具有可替代性的材料或材料相關專利權之所有人，在上游研究

工具市場具有獨占地位，當其同時進入下游研發創新市場，並拒絕將為進行後續

研發所不可或缺的材料或材料相關專利權提供或授權予其他事業時，經由上述分

析可知，符合關鍵設施理論之全部要件，故可認定材料所有人之拒絕提供材料或

材料相關專利權人之拒絕授權，係欲將其在上游研究工具市場之獨占力量不當延

伸至下游研發創新市場，而影響後續研究發展，危害下游市場之競爭秩序，因此，

應構成公平法第 10 條第 4 款所禁止之「其他濫用市場地位之行為」。 

第二目 公平法第 19 條第 2 款 

    當材料或材料相關專利權雖在功能上具有可替代性，卻仍使材料所有人或材

料相關專利權人在市場上具有相當之市場地位時，材料所有人拒絕提供材料或專
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利權人拒絕授權，即可能構成公平法第 19 條第 2 款所禁止之「不當差別待遇之

行為」。 

    公平法第 19 條第 2 款規定禁止事業有「無正當理由，對他事業給予差別待

遇之行為」，而「有限制競爭或妨礙公平競爭之虞」。 

    材料或材料相關專利權並非均不具有可替代性，有部分材料或材料相關專利

權可能存有具有類似功能之物質、技術可供其他事業另為選擇，使其他事業即使

未取得該材料或材料相關專利權，仍可使用其他物質、技術進行研究發展，此時

材料所有人或材料相關專利權人在市場中即不具有獨占地位。惟當市場界定後，

認定材料所有人或材料相關專利權人雖不具有獨占地位，但仍具有百分之十以上

之相當市場地位時，其無正當理由之拒絕授權，若造成限制競爭之結果，則可能

構成第 19 條第 2 款所禁止之「不當差別待遇行為」。 

第五項 反競爭行為之救濟 

    若材料所有人之拒絕提供材料或材料相關專利權人之拒絕授權，經認定違反

公平法相關規定，公平會得否於必要時強制材料所有人或材料相關專利權人對其

他事業提供材料或授權，以回復相關市場之競爭秩序？若在我國法下強制授權得

依專利法或公平法而作成，則專利法與公平法之相關規定應如何適用？本文以下

將探討公平法第 41 條之相關問題，以及專利法第 76 條第 1 款、第 2 項與公平法

第 41 條之適用關係。 

第一款 公平法第 41 條 

    公平法第 41 條前段規定，公平會對於違反本法規定之事業，得限期命其停

止、改正其行為或採取必要更正措施817。 

    公平法第 41 條前段規定所謂「停止」、「改正」或「必要更正措施」之意義

如下：所謂「停止」，乃制止具體不法行為之繼續存在，重在不法行為本身之終

                                                 
817 公平交易法第 41 條：「公平交易委員會對於違反本法規定之事業，得限期命其停止、改正其

行為或採取必要更正措施，並得處新台幣五萬元以上二千五百萬元以下罰鍰；逾期仍不停止、改

正其行為或未採取必要更正措施者，得繼續限期命其停止、改正其行為或採取必要更正措施，並

按次連續處新台幣十萬元以上五千萬元以下罰鍰，至停止、改正其行為或採取必要更正措施為

止。」  
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結，故命「停止」之處分，為一種「不作為」命令；所謂「改正」，其意義為除

去原來違法行為所造成之違法或不當的狀態，並使其為合法，係一種「作為」命

令，有較「停止」處分為積極之意，重在行為之修正；惟不論是命「停止」或「改

正」，實均含有不得再為該類型之不法行為之意。至所謂「更正」，據公平交易法

施行細則第 28 條之規定以觀，實為「改正」之一種，惟究其意義乃在於非僅除

去原來違法行為所造成之違法或不當的狀態，尚須再進一步以文字表達或澄清事

實或為其他必要之合法或適當措施，其作用更勝於「改正」，故命「更正」之處

分，亦屬「作為」命令818。 

    雖然，因「停止」、「改正」之文義所限，而較難能於行政救濟措施上發揮其

裁量空間，但正如公平會所言，「更正」包含「其他必要之合法或適當措施」，公

平會本可揆諸事案具體內涵，作出得以有效救濟被害人之最「適當」的措施819。

因此，若材料所有人之拒絕提供材料或材料相關專利權人之拒絕授權，經認定違

反公平法相關規定，且公平會認為必須強制材料所有人或材料相關專利權人對其

他事業提供材料或授權，始能回復健全的競爭秩序時，公平會即可依公平法第

41 條規定，認為此時強制交易或強制授權係屬「必要更正措施」，而對材料所有

人或材料相關專利權人課予與其他事業交易或授權之義務，以促進研發創新，維

護競爭秩序820。 

    此種「強制授權」應否支付補償金？蓋不論是專利法上之強制授權，抑或是

依公平法第 41 條「必要更正措施」之強制授權，基本上均屬 TRIPs 協定第 31

條所規定之「未經授權人同意之其他實施」，是以，TRIPs 協定第 31 條第(h)款規

定「應考慮該授權之經濟價值，依個別情況給付相當補償金予專利權人」之原則，

即應予考慮821。 

因此，解釋上應認為，公平交易法上之強制授權，專利權人仍應獲得適當之

                                                 
818 行政院公平交易委員會，前揭註 798，頁 514-515。 
819 黃銘傑，前揭註 790，頁 38。 
820 黃銘傑，前揭註 598，頁 180。 
821 范建得、陳丁章，前揭註 495，頁 52。 
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補償金，僅該補償金與被授權人過去因為專利權人的違法或濫用行為所造成之損

害間，得由各該當事人循一般民事救濟程序，為抵銷之主張或抗辯822。 

    有認為考量智慧財產權鼓勵創新研發之目的，即使材料所有人或材料相關專

利權人因違反公平法相關規定而經公平會課予提供材料或授權之義務，具體之授

權條件與內容仍應回歸契約自由原則而由當事人協議，公平會不宜於作成強制交

易或強制授權處分之同時，一併決定之823。 

    然而，如同上述關於專利法第 76 條第 5 項所規定之強制授權補償金決定方

式的評論，若材料所有人或材料相關專利權人因違反公平法相關規定而經公平會

課予提供材料或授權之義務後，具體之授權條件與內容仍須由當事人協議，恐延

宕欲取得材料或專利權之人使用材料或實施專利權之時機，導致所謂「必要更正

措施」無法達成其促進技術迅速流通、運用之目的。尤其因強制交易或強制授權

之理由為材料所有人或材料相關專利權人違反公平法之規定，如仍由「被害人」

與「加害人」協商授權條件與內容，無法達成協議，自非不可想像。因此，似乎

應直接由公平會以行政處分決定授權條件與內容，如此，將有助於救濟之及時性。 

    惟若公平會欲避免過度干預材料所有人或材料相關專利權人協商授權條件

之權利與自由，且考量到公平會可能欠缺直接決定授權條件與內容之專業知識或

能力，則公平會得僅決定一定範圍之授權條件與內容，由當事人在該範圍內進行

協商，以提高達成協議之可能性。 

第二款 專利法第 76 條與公平法第 41 條之適用關係 

    由上述說明可知，在我國法下強制授權得依專利法或公平法而作成，但不同

主管機關作成強制授權處分之考量基礎並不相同。 

    對於拒絕授權行為，公平會決定是否依公平法第 41 條之強制授權回復或建

立市場競爭秩序時，乃先判斷專利權人在市場上是否有排除競爭之經濟力量，除

了專屬權之外，專利權人是否同時在市場中具有獨占地位或相當之市場地位。繼

                                                 
822 范建得、陳丁章，前揭註 495，頁 53。 
823 李素華，前揭註 491，頁 110-112。 
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而公平會再依專利法之規定及內涵，判斷該拒絕授權是否為依專利法行使權利之

正當行為824，抑或構成專利權濫用(獨占地位、相當之市場地位濫用)。在前揭判

斷過程中，系爭專利涉及之商品市場、技術市場或創新市場之認定、上下游整體

市場之競爭需要、特定市場中有無其他替代性技術、特定市場進出難易度、相關

產業或國際慣例等事實825，均為重點826。 

    反之，專利專責機關作成強制授權處分，需審核是否有准予強制授權之必

要，亦即依申請強制授權之事由，判斷個案是否有該等事由之存在，包括因應國

家緊急情況、增進公益之非營利使用、申請人曾以合理之商業條件在相當期間內

仍不能協議授權、再發明專利權人與原發明專利權人協議不成827等。判斷是否該

當前揭不同事由所應審酌之事實，則有各種不同可能，當然不以技術替代可能

性、市場需求為限，諸如涉及醫藥專利權時，公共衛生利益反而成為其核心。例

外當公平會或法院已就專利權人之反競爭行為作成處分或判決確定，認定專利權

應退讓於競爭秩序之公益維護時，專利法第 76 條第 2 項不僅將此列為強制授權

之事由，甚而專利專責機關無須判斷個案事實，逕依申請而作成強制授權決定

828。據此，僅在極為例外之情況，亦即我國專利法第 76 條第 2 項之強制授權申

請事由，競爭法與專利法之強制授權決定始存有依賴關係829。 

    按公平法第 9 條第 2 項規定「本法規定事項，涉及他部會之職掌者，由行政

院公平交易委員會商同各該部會辦理之。」又，專利法之「強制授權」，以及公

平法第 41 條下可能之「強制授權」(必要更正措施之一)，乃分由經濟部智慧財

產局與公平交易會處理。而專利法「強制授權」之事由中「申請人曾以合理之商

業條件在相當期間內仍不能協議授權」與「專利權人有限制競爭或不公平競爭之

情事，經法院判決或公平會處分確定者」之事由，均可能與公平會之職權相關，

                                                 
824 公平法第 45 條 
825 公平會專利授權處理原則第 4 點 
826 李素華，前揭註 491，頁 113。 
827 專利法第 76 條第 1 項及第 78 條第 5 項 
828 專利法第 76 條第 2 項 
829 李素華，前揭註 491，頁 113。 
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蓋依前者之情形依公平法第 25 條之規定，公平會本即得介入調查，後者更以公

平會之處分作為准駁之依據。 

第一目 專利法第 76 條第 1 項與公平法第 41 條之適用關係 

    當申請人依據專利法第 76 條第 1 項中「申請人曾以合理之商業條件在相當

期間內仍不能協議授權」之事由，向專利專責機關申請強制授權，雖專利專責機

關得依職權(維護專利發揮應有之效益)獨立審查，但仍不妨將相關事實轉知公平

會，由公平會依公平法第 26 條830判斷，基於競爭秩序之維護，是否有發動調查

職權之必要831。 

第二目 專利法第 76 條第 2 項與公平法第 41 條之適用關係 

    當申請人依據專利法第 76 條第 2 項「專利權人有限制競爭或不公平競爭之

情事，經法院判決或公平會處分確定」之事由，向專利專責機關申請強制授權，

可能發生嚴重的權限衝突。 

    專利法第 76 條第 2 項之強制授權係以「專利權人有限制競爭或不公平競爭

之情事，經法院判決或公平會處分確定」為前提，且公平交易法第 41 條之「必

要更正措施」乃包括「強制授權」在內，兩者所欲維護、調和之法益相同832，均

為「公平的競爭秩序」。 

    專利法第 76 條第 2 項規定係循 TRIPs 協定第 31 條第(k)款而定。實則，其

他國家立法例鮮有因為配合 TRIPs 協定第 31 條第(k)款之規定，而特別於專利法

中追加相關條文規定。蓋，原來的競爭法制中，即可對於反競爭行為，於認為有

必要時，以強制授權之方式，作為救濟、處分之手段，從而縱使沒有專利法第

76 條第 2 項規定，因為公平法第 41 條規定的存在，我國實亦有相當於 TRIPs 協

定第(k)款之規定存在。若此，則依公平法第 41 條規定所為之強制授權與依專利

                                                 
830 公平交易法第 26 條：「公平交易委員會對於違反本法規定，危害公共利益之情事，得依檢舉

或職權調查處理。」 
831 范建得、陳丁章，前揭註 495，頁 53。 
832 范建得、陳丁章，前揭註 495，頁 53-54。 
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法第 76 條第 2 項規定所為之強制授權，二者間於法律性質上並無差異833。 

    若採依專利法第 76 條第 2 項規定作成之強制授權處分，可適用於所有違反

公平法規定之行為，而不限於專利權之濫用的見解時，則專利專責機關依第 76

條第 2 項規定作成之強制授權處分與公平會依公平法第 41 條規定作成之強制授

權處分，於適用範圍上並無不同。 

    依專利法第 76 條第 2 項規定准予強制授權之程序，須由欲取得授權之人向

專利專責機關提出申請後，由專利專責機關作成決定。而強制授權之對象，限於

向專利專責機關提出申請者834。亦即，專利專責機關之強制授權處分為個案之決

定，無法一體適用於所有市場參與者，其他欲取得授權之人仍須個別提出申請，

再由專利專責機關決定該個案是否應准予強制授權835。然而，實務上實難要求所

有市場參與者逐一提出強制授權申請；此外，每一個案之申請程序及專利權人答

辯所需時間，亦會延宕專利技術使用時機及降低欲取得授權之人使用專利技術之

意願836。 

    相對於此，依公平法第 41 條規定之「必要更正措施」命專利權人為強制授

權者，決定機關為公平會，且屬於職權事項而無須另經申請837。又，公平會之強

制授權處分，由於並無申請行為之介入，從而其對象沒有一定的限制，但必須是

符合公平法規範目的，於矯正反競爭行為、回復健全的競爭秩序之必要範圍內，

由公平會挑選最適當的人選，作為強制授權之對象838。亦即，公平會之強制授權

處分，乃一體適用於所有市場參與者839。 

    因此，在涉及不具有可替代性的專利技術之情況，依公平法第 41 條作成強

制授權處分，較專利法之強制授權制度更能符合市場參與者使用專利技術之需

求。 

                                                 
833 黃銘傑，前揭註 598，頁 181。 
834 黃銘傑，前揭註 598，頁 181。 
835 李素華，前揭註 491，頁 113-114。 
836 李素華，前揭註 491，頁 112。 
837 范建得、陳丁章，前揭註 495，頁 52。 
838 黃銘傑，前揭註 598，頁 181。 
839 李素華，前揭註 491，頁 113。 
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    當公平會已依公平法第 41 條規定作成強制授權處分後，專利專責機關遇有

依專利法第 76 條第 2 項規定之申請時，是否應同意其申請？由於專利法第 76

條第 2 項規定保護之法益，乃在於公平的競爭秩序，而此種競爭秩序之認知與維

持，又為公平會之專業與專責，從而若公平會已依其專業判斷，作出適當的強制

授權處分後，專利專責機關實不應再同意其他申請人強制授權之申請840。 

    當公平會依公平法第 41 條規定不作成強制授權處分後，專利專責機關遇有

依專利法第 76 條第 2 項規定之申請時，是否應同意其申請？公平會依公平法第

25 條之法定職權，為競爭法主管機關，因此，在其認定專利權人違反公平法規

定，但認為就相關反競爭行為，並無強制授權之必要，而係利用其他處分措施即

可合理地回復競爭秩序時，則縱使其後有事業依此處分向專利專責機關申請強制

授權，專利專責機關亦應尊重公平會之專業判斷，於徵詢公平會的意見後，始作

出同意與否之決定，而不應貿然擅依己意為之。否則，不僅無助於競爭秩序之維

護，還可能對專利權人的權益造成不當的侵害841。 

    專利專責機關與競爭法主管機關處理類似之案件，宜善用公平法第 9 條第 2

項之機關協商機制842，充分就由何人處分、如何處分交換意見，以求一方面避免

管轄之積極或消極衝突發生，一方面避免實體法上之矛盾。同時，亦應考量專利

法第 76 條第 2 項之目的，既在調和競爭秩序，則公平會之意見應較為優先843。 

第六項 小節 

    從競爭法的角度來看，雖然材料所有人基於契約自由原則得拒絕提供材料，

材料相關專利權人基於法律所賦予之獨占權亦得拒絕授權，但由於材料或材料相

關專利權係屬研究工具，具有高泛用性、低替代性，當其不具有可替代性，並為

進行後續研發所不可或缺(為關鍵設施)時，材料所有人或材料相關專利權人一旦

拒絕提供材料或拒絕授權，將阻礙後續研發之進行，並可能危害相關市場之競爭

                                                 
840 黃銘傑，前揭註 598，頁 182。 
841 黃銘傑，前揭註 598，頁 182；范建得、陳丁章，前揭註 495，頁 54。 
842 公平交易法第 9 條第 2 項：「本法規定事項，涉及他部會之職掌者，由行政院公平交易委員

會商同各該部會辦理之。」 
843 范建得、陳丁章，前揭註 495，頁 54。 



 

 276

秩序。除此之外，材料所有人或材料相關專利權人亦可能以拒絕交易或拒絕授權

作為達成其他反競爭行為之手段。此時，競爭法應介入加以規範，由競爭法主管

機關於必要時對材料所有人或材料相關專利權人課予與其他事業交易、授權之義

務作為更正措施，以確保材料或材料相關專利權之流通，並維護相關市場之競爭

秩序。 

    美國法院在判斷事業之單獨拒絕交易行為是否違反休曼法第 2 條之案例中

發展出「關鍵設施理論」，該理論係指當獨占者所控制的某項設施為競爭者在垂

直相關的市場中從事競爭所不可或缺時，獨占者一旦拒絕提供該設施，將危害相

關市場之競爭秩序，此時，法院得對獨占者課予與競爭者交易之義務，亦即，要

求獨占者將該設施以合理且無歧視之條件提供予其競爭者使用。 

    儘管美國聯邦最高法院未曾明確援引關鍵設施理論，許多聯邦巡迴上訴法院

判決確實援引該理論，雖然聯邦最高法院已在 Trinko 案中表示「在此無須承認

或否認」關鍵設施理論，但正因聯邦最高法院對此問題保持沉默而未表示立場，

因此有認為該理論在美國實務上仍得適用。聯邦第七巡迴上訴法院在 MCI 案中

所提出關鍵設施理論之四個要件為：(1)獨占者控制關鍵設施；(2)競爭者無法實

際或合理地複製該關鍵設施；(3)拒絕競爭者使用該設施；以及(4)提供該設施係

屬可行。但許多聯邦巡迴上訴法院認為，除了 MCI 案所提出之四個要件外，原

告亦須證明獨占者利用該設施控制一個垂直相關的市場，且獨占者為該上游或下

游市場之潛在競爭者。然而，美國法院尚未將關鍵設施理論適用於智慧財產權拒

絕授權。 

    歐體執委會自 1990 年代開始廣泛採用關鍵設施理論，判斷具有優勢地位之

事業是否濫用其優勢地位而違反歐洲共同體條約第 82 條。相較之下，歐洲法院

至今尚未直接援引該理論，但在具有優勢地位之事業濫用優勢地位之判決中，卻

發展出與美國聯邦巡迴上訴法院關於關鍵設施理論之見解極為類似的原則，亦

即，當系爭產品或服務為在相關市場中從事競爭所不可或缺，具有優勢地位的事

業之拒絕交易或拒絕授權足以消滅下游市場之競爭，且無任何正當理由時，則構
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成歐洲共同體條約第 82 條所禁止之濫用優勢地位，而須以「強制交易」或「強

制授權」作為反競爭行為之救濟手段。但與美國法院稍有不同的是，歐洲法院更

進一步要求關鍵設施所有人拒絕提供競爭者使用該產品或服務，必須阻礙具有潛

在消費者需求之新產品出現，始構成濫用優勢地位。 

    又相較美國法院之案例中，尚無將關鍵設施理論明確適用於智慧財產權拒絕

授權之案例，歐洲法院對於智慧財產權人之拒絕授權是否構成濫用優勢地位，顯

然較持肯定之見解，惟至今仍以著作權之案例為主844，專利權之案例相當有限。 

    然而，歐洲法院在判決中亦不斷表示，相關行為之正當與否應基於個案判

斷，且強制事業交易或授權應僅限於例外情況。應避免過度擴張例外情況之解

釋，否則將使具有優勢地位的事業動輒得咎，而降低事業爭取市場地位之誘因，

更可能不利於市場競爭之發展。 

    單獨拒絕交易或單獨拒絕授權可能該當於日本獨占禁止法第 2 條第 9 項所定

義之「不公正的交易方法」，而違反同法第 19 條規定。詳言之，單獨拒絕交易可

能該當於獨占禁止法第 2 條第 9 項第 1 款規定之「不當地對其他事業為差別待

遇」，並可能該當日本公平會一般指定第 2 項之「其他拒絕交易」。單獨拒絕交易

或單獨拒絕授權亦可能該當於日本獨占禁止法第 2 條第 5 項所定義之「私的獨

占」，而違反同法第 3 條規定。 

    單獨拒絕交易，在契約自由原則下，交易與否、交易對象與交易內容等均由

各事業自由決定，例外在阻礙公正競爭時，才會違反獨占禁止法。日本公平會在

2005 年修正發布之「關於流通、交易慣行之獨占禁止法上方針」中表示，事業

之單獨拒絕交易，在例外情況，以拒絕交易作為確保獨占禁止法上違法行為實效

之手段時，將該當於不公正的交易方法，而屬違法，此外，市場中的有力事業，

以拒絕交易作為達成將競爭者從市場上排除等獨占禁止法上不當的目的之手

段，而導致被拒絕交易之事業的通常事業活動有發生困難之虞時，亦該當於不公

正的交易方法，而屬違法。 
                                                 
844 例如 Magill 案、IMS 案與 Microsoft 案。 
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    由於專利權的本質在於排他性(拒絕授權、排除侵害)，認定拒絕授權違反獨

占禁止法即等於否定專利權，因此，原則上，拒絕授權屬於專利權人之自由，並

不違反獨占禁止法。然而，拒絕授權在作為實現獨占禁止法上違法或不當的目的

之手段而使用之情況，可能違反獨占禁止法。惟並非為實現獨占禁止法上違法或

不當的目的之純粹拒絕授權，在過去未曾同意授權，亦無約定之情況，希望取得

授權之事業初次請求授權而遭拒絕時，原則上，並不違反獨占禁止法。 

    在我國公平交易法下，由於材料或材料相關專利權係屬研究工具，具有高泛

用性、低替代性，當其不具有可替代性，並為進行後續研發所不可或缺(為關鍵

設施)時，可能使材料所有人或材料相關專利權人在市場上具有獨占地位，此時

其拒絕提供材料或拒絕授權，即可能構成公平法第 10 條第 4 款所禁止之「其他

濫用市場地位之行為」。即使材料或材料相關專利權在功能上具有可替代性，仍

可能使材料所有人或材料相關專利權人在市場上具有相當之市場地位，此時其拒

絕提供材料或拒絕授權，仍可能構成公平法第 19 條第 2 款所禁止之「不當差別

待遇之行為」。 

    經由本文之分析可知，不具有可替代性的材料或材料相關專利權之所有人，

在上游研究工具市場具有獨占地位，當其同時進入下游研發創新市場，並拒絕將

為進行後續研發所不可或缺的材料或材料相關專利權提供或授權予其他事業

時，應符合美國法上關鍵設施理論之全部要件，故可認定材料所有人之拒絕提供

材料或材料相關專利權人之拒絕授權，係欲將其在上游研究工具市場之獨占力量

不當延伸至下游研發創新市場，而阻礙後續研發之進行，危害下游市場之競爭秩

序，因此，應構成公平法第 10 條第 4 款所禁止之「其他濫用市場地位之行為」。 

    當材料或材料相關專利權存有具有類似功能之物質、技術可供其他事業另為

選擇，使其他事業即使未取得該材料或材料相關專利權，仍可使用其他物質、技

術進行研究發展，此時材料所有人或材料相關專利權人在市場中即不具有獨占地

位。惟於市場界定後，若認定材料所有人或材料相關專利權人雖不具有獨占地

位，但仍具有市場占有率百分之十以上相當之市場地位，其無正當理由對特定事
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業拒絕提供材料或拒絕授權之行為，若有限制競爭之虞，應構成第 19 條第 2 款

所禁止之「不當差別待遇行為」。 

    公平法第 41 條前段規定，公平會對於違反本法規定之事業，得限期命其停

止、改正其行為或採取必要更正措施，若材料所有人之拒絕提供材料或材料相關

專利權人之拒絕授權，經認定違反公平法相關規定，且公平會認為必須強制材料

所有人或材料相關專利權人對其他事業提供材料或授權，始能回復健全的競爭秩

序時，公平會即可依公平法第 41 條規定，認為強制交易或強制授權係屬「必要

更正措施」，而對材料所有人或材料相關專利權人課予與其他事業交易或授權之

義務，以確保材料或材料相關專利權之流通，加速後續研發進程，維護相關市場

之競爭秩序。 

    在我國法下對於反競爭性行為之強制授權，得依據專利法第 76 條第 2 項或

公平法第 41 條而作成，除了是否須經申請、決定機關與強制授權之對象有所不

同外，其保護法益、法律性質與適用範圍均無不同。由於公平會為競爭法主管機

關，故以何措施可有效矯正事業之反競爭行為以回復競爭秩序，應以公平會之意

見為優先。 

    我國生物科技產業之發展至今未臻成熟，尚處於技術輸入之階段，仍高度倚

賴美歐日等先進國家之關鍵技術支援，在此產業發展階段下，由於材料或材料相

關專利權係屬研究工具，對於後續研發之進行極為重要，故當材料所有人或材料

相關專利權人拒絕提供材料或拒絕授權，對我國生物科技產業將造成很大的影

響，此時，對於危害市場競爭秩序之拒絕提供材料或拒絕授權，從競爭法角度加

以限制，由公平會於必要時對材料所有人或材料相關專利權人課予與其他事業強

制交易或強制授權之義務，對於促進研發創新，提升我國生物科技產業競爭力，

推動我國生物科技產業發展有極大的助益845。 

                                                 
845 劉孔中，公平法與智慧財產權法的衝突與調和，月旦法學雜誌，第 104 期，頁 111，2004 年

1 月；李素華，智財權人拒絕授權構成優勢地位濫用─歐洲法院確立判斷標準，科技法律透析第

16 卷第 7 期，頁 16，2004 年 7 月；李素華，我國強制授權法制之檢討，科技法律透析第 17 卷

第 7 期，頁 49，2005 年 7 月；劉孔中，前揭註 603，頁 52。 
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    惟公平會在認定材料所有人或材料相關專利權人權利行使之正當性時，應考

量若對外國材料所有人或材料相關專利權人過度課予強制交易或強制授權之義

務，是否可能導致其不願意再將材料或材料相關專利權輸入我國，選擇退出我國

市場，反而不利於我國生物科技產業發展。公平會並應同時考量其介入是否符合

專利制度之本旨，應避免過度干預材料所有人或材料相關專利權人之權利行使，

構成對創新者不當的懲罰，而降低研究者投資於研發創新之誘因846。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
846 謝銘洋，智慧財產權法之發展與公平交易法之互動關係，律師雜誌第 315 期，頁 55，2005
年 12 月。 
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第五章 結論 

第一節 研發成果之歸屬─以材料及發明為例 

    研發成果包含有體物及無體物，其中有體物的材料，係指在研發成果中強烈

具有研究工具特性，或具有中間的研究成果特性之物。材料係屬研究工具，而研

究工具多為泛用性高、替代性低之上游技術，或者，具有並非最終產品而是研究

手段之性質，可使下游研究發展之進行更為迅速、有效率，而與下游研究發展具

有緊密關聯。 

    關於研發成果之歸屬，材料於研究者創造時即歸屬於研究者，即使係研究者

在僱傭關係下所創造者，亦原始歸屬於研究者，嗣後再依約定歸屬於僱用人。 

    發明人於完成發明時，取得該發明之專利申請權。若發明係於一定關係下所

完成者，依專利法第 7 條及第 8 條規定受雇人於職務上所完成之發明，其專利申

請權及專利權屬於雇用人，但雇用人應支付受雇人適當之報酬。所謂職務上之發

明，係指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明。而受雇人於非職務上所完成

之發明，其專利申請權及專利權屬於受雇人，但其發明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。至於一方出資聘請他人

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，但出資人得實施其發明。 

    關於大學教師研發成果之歸屬，為促進研發成果有效利用，不論是材料或發

明，使研發成果歸屬於大學為國際趨勢，或可作為我國相關法規制度解釋適用之

參考。關於受政府資助的研發成果之歸屬，為促進研發成果有效利用，而在一定

規範下將受政府資助的研發成果下放受資助者，以進行商品化開發、提升產業競

爭力與促進國家經濟發展亦為國際趨勢，同時為我國科學技術基本法第 6 條及相

關子法之立法意旨。至於產學合作下研發成果之歸屬，依我國大專校院產學合作

實施辦法第 1 項第 4 款規定，產學合作之智慧財產或成果歸屬學校，但學校得約

定將全部或一部歸屬於合作機構或授權其使用；若產學合作亦受政府資助，依同

辦法第 9 條第 1 項規定，產學合作方式涉及政府出資、委託辦理或補助者，應符
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合該機關相關規定，因此，該產學合作下研發成果之歸屬亦應適用科學技術基本

法第 6 條及相關子法規定。又我國多所國立大學訂有研發成果管理辦法，其中關

於研發成果歸屬之部分規定，若與我國專利法上受雇人發明之相關規定加以比

較，或有值得商榷之處，值得進行更深入的探討。 

第二節 材料移轉契約 

    近年來在美國大學間或大學與私人企業間為了取得材料以進行研究發展經

常使用材料移轉契約，其為兩個機構之間進行材料移轉時所締結之契約，用以約

定材料移轉之條件。材料移轉契約屬於廣義的技術授權契約之一種，其中包含約

定各種事項之條款。由於材料移轉契約為具有法律拘束力之契約，因此可能影響

接受方之研究者目前與未來的研究。不同於專利權與著作權等智慧財產權，材料

移轉契約並非依據規定特定權利義務之成文法規，而是反映契約自由，故雙方得

自由約定契約之條件，以滿足其特定需求，亦即，材料移轉契約所提供之保護得

超出專利法所提供之專利保護。 

    雖然許多機構有效利用材料移轉契約以合理條件提供材料，然而，材料移轉

契約之條款阻礙材料在研究者間廣泛散布之情況似乎變得越來越普遍。材料移轉

契約數量增加之同時，其複雜度亦增加，限制與義務可能延伸至遠超出材料本

身。由於材料移轉契約為雙方之間的契約，無專利權之地理或時間限制，能延伸

至遠超出專利權之範圍，因而可能造成許多問題，例如，導致取得材料進行研究

嚴重延遲，施加各種不合理的條件，甚至雙方終究無法以合理條件達成協議，研

究者因而無法取得材料。 

    為因應材料移轉契約所造成的問題，美國國家衛生院於 1995 年發布供公共

及非營利機構使用之「標準生物材料移轉契約」，以制式契約範本之方式，處理

對於某些材料移轉契約所施加的契約義務之疑慮，簡化公共及非營利機構間分享

專屬材料之過程，並降低分享材料之管理負擔，以促進材料之流通。許多大學已

簽署標準生物材料移轉契約之主契約，表示其願意不經進一步修改即接受該契約

作為其研究者自其他機構取得材料之處理文件，然而，標準生物材料移轉契約並
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未被充分使用，對於研究社群之生物材料移轉似乎尚未發揮廣泛的簡化效果，許

多簽署機構在對其他大學提供材料時，仍以自有的契約範本取代標準生物材料移

轉契約，可能的原因包括大學技術移轉人員之利益衝突、適用範圍有限、不知道

此機制之存在、用語不明確以及不足以滿足商業使用需求。我國中央研究院已仿

照標準生物材料移轉契約擬定「生物材料移轉合約」範本中英文版，有學者對其

提出增訂建議。此外，對於標準生物材料移轉契約不足之處，或可參考史丹佛大

學「人體組織樣本移轉契約」之相關內容加以補充，並可作為我國中央研究院「生

物材料移轉合約」範本修訂之參考。 

第三節 國際組織及各國政府為促進材料及材料相關專利權之流通所發布之準則 

    基於材料或材料相關專利權對於研究發展之進行所具有的重要性，並鑑於研

究者之間就材料移轉或專利授權無法達成協議或施加不合理的條件之情況逐漸

增加，經濟合作暨發展組織(OECD)、美國與日本均意識到採取因應措施實已刻

不容緩，因而分別發布相關準則採取政策介入之作法，鼓勵各機構採取必要措

施，促進材料或材料相關專利權為研究目的以合理條件及時提供、廣泛散布，以

達成材料或材料相關專利權之充分利用。雖然這些準則均不具有法律拘束力，但

透過將其納入政府之資助政策，或使其在研究社群中廣泛周知，形成此為規範或

慣例之認識，仍可發揮事實上的影響力。 

    相較於國際組織或各國對於此議題之重視並提出具體解決方案，我國目前對

於此議題之關注程度，仍有所不足。 

第四節 拒絕提供材料或拒絕授權之解決方法 

    由於材料或材料相關專利權係屬研究工具，多為泛用性高、替代性低之上游

技術，而與下游研究發展具有緊密關聯，故材料所有人或材料相關專利權人一旦

拒絕提供材料或拒絕授權，可能阻礙研究者進行後續研究發展，而嚴重影響其研

究進程，甚至危害相關市場之競爭秩序，進而影響我國生物科技產業發展。特別

是在生命科學領域中的材料或材料相關專利權，經常為新藥開發所不可或缺之技

術，且基於資源稀少性，並無其他可替代之同種技術，將使上述問題更為明顯。
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因此，本文試圖從專利法上的強制授權制度、促進受政府資助的研發成果之流通

與競爭法等不同角度，對於原則上被允許之拒絕交易或拒絕授權，何時將例外加

以限制，甚至於必要時課予強制交易或強制授權之義務加以說明，分析何種方法

較能有效解決拒絕提供材料或拒絕授權所造成的問題。 

第一項 專利法上的強制授權制度 

    從專利法上的強制授權制度之角度來看，當已於我國取得專利權之材料相關

專利權人拒絕授權時，欲取得授權之人得依我國專利法向專利專責機關申請強制

授權。我國專利法上的強制授權制度規定於專利法第 76 條至第 78 條，欲申請強

制授權者，須符合法定事由，專利法第 76 條第 1 項、第 2 項與第 78 條第 5 項共

規定下列 5 種強制授權事由：(1)因應國家緊急情況；(2)增進公益之非營利使用；

(3)申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權；(4)專利權人有限

制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或公平會處分確定；(5)再發明專利權

人與原發明專利權人協議不成，其中(2)、(3)、(4)之事由較有可能適用於材料相

關專利權。 

    基於「增進公益之非營利使用」之事由就材料相關專利權申請強制授權者，

由於生命科學領域之材料相關專利權，存在資源稀少性之問題，屬容易被認為具

有公共利益之領域，若申請人能證明，准予強制授權將使其得以利用該材料相關

專利權進行醫藥品或醫療技術之研發，而有助於達成增進國民健康、對於重大疾

病之醫療照護等公共利益時，應可該當於「增進公益」，因此，基於本事由取得

材料相關專利權之強制授權係屬可能。惟若材料相關專利權係用於一般學術研究

活動時，則可能較難該當於「增進公益」。 

    基於「申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權」之事由就

材料相關專利權申請強制授權者，由於專利權人原則上享有拒絕授權之自由，為

避免欲取得授權之人動輒基於本事由申請強制授權，本事由應嚴格解釋以避免濫

用。然而，基於本事由之強制授權係為避免違背專利制度之本旨與目的，並維護

市場競爭秩序，由於材料相關專利權係屬研究工具專利，具有高泛用性，當材料
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相關專利權人拒絕以合理的商業條件授權時，可能嚴重阻礙技術進步與產業發

展，而違背專利制度之本旨與目的；又其具有低替代性，當材料相關專利權人拒

絕以合理之商業條件授權時，亦可能構成市場力量之濫用，而危害市場競爭秩

序，此時，即有透過基於本事由之強制授權介入矯正之必要。因此，基於本事由

取得材料相關專利權之強制授權亦屬可能。 

    雖然基於法律所賦予之專屬權，材料相關專利權人之拒絕授權，原則上並不

違反公平交易法，但由於材料相關專利權係屬研究工具專利，屬於具有低替代性

之上游技術，可能使材料相關專利權人在市場中具有獨占地位或相當之市場地

位，此時，材料相關專利權人一旦拒絕授權可能阻礙後續研發之進行，並危害下

游市場之競爭秩序，因此，基於「專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經

法院判決或公平會處分確定」之事由就材料相關專利權申請強制授權者，相較於

前揭事由，更有可能取得強制授權。 

    此外，由於基於本事由之強制授權，並不受專利法第 76 條第 1 項規定「其

實施應以供應國內市場需要為主」之限制，在我國生物科技產業發展至今未臻成

熟，尚處於技術輸入之階段，仍高度倚賴美歐日等先進國家之關鍵技術支援下，

基於本事由之強制授權，較能達成授權實施之實益，而有助於我國生物科技產業

發展，因此，基於本事由就材料相關專利權申請強制授權者，相較於前揭事由，

更具實益。 

    惟專利法既然賦予發明人具有獨占效力之排他權，行使或不行使權利自屬專

利權之權利核心，然而，強制授權嚴重限制專利權人之權利行使自由，侵害專利

權之權利核心，因此，強制授權之發動應屬極為例外之情況，前揭強制授權事由

均應嚴格解釋，以避免不當剝奪專利權人所應享有之權益，降低研究者投資於研

發創新之誘因，反而違背專利制度之本旨。 

第二項 促進受政府資助的研發成果之流通 

    材料或材料相關專利權可能係受政府資助的研發成果。目前各國均規定政府

資助學術機構與私人企業進行研究發展所得研發成果，在一定規範下，得歸屬於
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受資助者，以進行研發成果商品化、提升產業競爭力與促進國家經濟發展。 

    惟研發經費既然來自於人民稅捐，受政府資助的研發成果之運用自然應滿足

公共需求，但受資助者取得研發成果後可能未有效運用，且私人企業之運用往往

過於著重營利績效與市場競爭，而忽略受政府資助的研發成果所應負有之社會性

任務，為兼顧國家整體經濟利益與社會福利，如何規範國家與受資助者業之間的

權利義務關係，以達到公益與私益之平衡，即成為受政府資助的研發成果管理與

運用之重要課題。資助機關應負責監督受資助者是否履行其運用研發成果之義

務，並於必要時，行使實施權或介入權，以確保受政府資助的研發成果獲得充分

運用。 

    而且，由於生物醫學領域之研究發展須投注高額成本，且生物醫學研發成果

對於公共健康、醫療照護等社會福利面向影響甚鉅，各國政府為推動生物醫學產

業持續發展，經常扶植該領域之事業並為研發經費資助，因此如何促進受政府資

助的研發成果之流通在生物醫學領域格外重要。 

    從促進受政府資助的研發成果之流通的角度來看，在我國科學技術基本法及

相關子法下，當材料或材料相關專利權係受政府資助的研發成果時，若材料所有

人拒絕提供材料或材料相關專利權人拒絕授權，或可藉由資助機關行使實施權或

介入權，以促進材料或材料相關專利權之流通。 

    首先，我國科學技術基本法及相關子法之適用對象包括「智慧財產權」及「研

發成果」，因此不論是材料(動產)或材料相關專利權均為科學技術基本法及相關

子法之適用對象，從而不論是對於材料或材料相關專利權，資助機關之實施權及

介入權均有適用之餘地。 

    關於資助機關之實施權，為避免政府雖然資助科學技術研究發展，在需要運

用材料或材料相關專利權時卻難以運用，依科學技術基本法相關子法規定，當材

料或材料相關專利權歸屬於執行單位所有，且資助金額占計畫總經費一半以上

時，資助機關對於材料或材料相關專利權當然享有全球、無償、非轉屬及不可移

轉之實施權利，以兼顧政府運用材料或材料相關專利權之可能性。即使當資助金
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額僅占計畫總經費一半以下時，資助機關亦得透過契約約定而享有實施權。惟此

實施權僅限於資助機關自己行使，不得移轉或授權予其他私人企業實施，因此所

能發揮之效果較為有限。 

    關於資助機關之介入權，當執行單位、受讓人或專屬被授權人取得材料或材

料相關專利權後，於合理期間無正當理由未有效運用材料或材料相關專利權；以

妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施材料或材料相關專利權；或為增

進國家重大利益，依科學技術基本法相關子法規定，資助機關得行使「介入權」，

要求執行單位或其受讓人將材料或材料相關專利權授權第三人實施，或於必要時

將材料或材料相關專利權收歸國有，以確保材料或材料相關專利權之有效運用與

維護公共利益。惟取得授權之第三人，應支付合理對價予材料所有人或材料相關

專利權人，且材料所有人、材料相關專利權人或其受讓人或專屬被授權人仍得實

施材料或材料相關專利權。 

    然而，由於受政府資助的材料或材料相關專利權歸屬於執行單位所有後，即

屬私有財產權，而介入權之行使，不僅將使相關權利人之權益受到侵害，並有蒙

受重大損失之虞，因此，一旦政府行使介入權，可能導致私人企業對於受政府資

助的材料或材料相關專利權之移轉或取得專屬授權產生疑慮，降低私人企業進行

投資之意願等寒蟬效應，對於技術移轉將造成不良影響，甚至破壞產官學之間的

合作關係。因此，介入權在實務行使上，應審慎處理，不宜輕易發動。 

第三項 競爭法 

    從競爭法的角度來看，雖然材料所有人基於契約自由原則得拒絕提供材料，

材料相關專利權人基於法律所賦予之獨占權亦得拒絕授權，但由於材料或材料相

關專利權係屬研究工具，具有高泛用性、低替代性，當其不具有可替代性，並為

進行後續研發所不可或缺(為關鍵設施)時，可能使材料所有人或材料相關專利權

人在市場上具有獨占地位，此時其拒絕提供材料或拒絕授權，即可能構成公平法

第 10 條第 4 款所禁止之「其他濫用市場地位之行為」。即使材料或材料相關專利

權在功能上具有可替代性，仍可能使材料所有人或材料相關專利權人在市場上具
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有相當之市場地位，此時其拒絕提供材料或拒絕授權，仍可能構成公平法第 19

條第 2 款所禁止之「不當差別待遇之行為」。 

    經由本文之分析可知，不具有可替代性的材料或材料相關專利權之所有人，

在上游研究工具市場具有獨占地位，當其同時加入下游研發創新市場，並拒絕將

為進行後續研發所不可或缺的材料或材料相關專利權提供或授權予其他事業

時，應符合美國法上關鍵設施理論之全部要件，故可認定材料所有人之拒絕提供

材料或材料相關專利權人之拒絕授權，係欲將其在上游研究工具市場之獨占力量

不當延伸至下游研發創新市場，而阻礙後續研發之進行，危害下游市場之競爭秩

序，因此，應構成公平法第 10 條第 4 款所禁止之「其他濫用市場地位之行為」。 

    當材料或材料相關專利權存有具有類似功能之物質、技術可供其他事業另為

選擇，其他事業即使未取得該材料或材料相關專利權，仍可使用其他物質、技術

進行研究發展，此時材料所有人或材料相關專利權人在市場中即不具有獨占地

位，惟於市場界定後，若認定材料所有人或材料相關專利權人雖不具有獨占地

位，但仍具有市場占有率百分之十以上相當之市場地位，其無正當理由對特定事

業拒絕提供材料或拒絕授權之行為，若有限制競爭之虞，應構成第 19 條第 2 款

所禁止之「不當差別待遇行為」。 

    公平法第 41 條前段規定，公平會對於違反本法規定之事業，得限期命其停

止、改正其行為或採取必要更正措施，若材料所有人之拒絕提供材料或材料相關

專利權人之拒絕授權，經認定違反公平法相關規定，且公平會認為必須強制材料

所有人或材料相關專利權人對其他事業提供材料或授權，始能回復健全的競爭秩

序，此時公平會即可依公平法第 41 條規定，認為強制交易或強制授權係屬「必

要更正措施」，而對材料所有人或材料相關專利權人課予與其他事業交易或授權

之義務，以確保材料或材料相關專利權之流通，加速後續研發進程，維護相關市

場之競爭秩序。 

    我國生物科技產業發展至今未臻成熟，尚處於技術輸入之階段，仍高度倚賴

美歐日等先進國家之關鍵技術支援，在此產業發展階段下，由於材料或材料相關
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專利權係屬研究工具，對於後續研發之進行極為重要，故當材料所有人或材料相

關專利權人拒絕提供材料或拒絕授權時，對我國生物科技產業將造成很大的影

響，此時，對於危害市場競爭秩序之拒絕提供材料或拒絕授權，從競爭法角度加

以限制，由公平會於必要時對材料所有人或材料相關專利權人課予與其他事業強

制交易或強制授權之義務，對於促進研發創新，提升我國生物科技產業競爭力，

推動我國生物科技產業發展有極大的助益。 

    惟公平會在認定材料所有人或材料相關專利權人權利行使之正當性時，應考

量若對外國材料所有人或材料相關專利權人過度課予強制交易或強制授權之義

務，是否可能導致其不願意再將材料或材料相關專利權輸入我國，選擇退出我國

市場，反而不利於我國生物科技產業發展。公平會並應同時考量其介入是否符合

專利制度之本旨，應避免過度干預材料所有人或材料相關專利權人之權利行使，

構成對創新者不當的懲罰，而降低研究者投資於研發創新之誘因。 
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