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本本期期簡簡介介    

由Vanda v. West-Ward案之CAFC判決看近期美國生物相關專利適格性之發展 

洪子洵  律師  

美國專利法第101條規定：「任何人發明或發現新且有用之程序、機器、製程或組合物，

或其新且有用之改良者，均得依本法之規定取得專利」，依美國國會於1952年修訂專利法

時之立法用意，關於可專利之標的應包括：在太陽下任何人為之事物。因此，美國法院之

實務運作上曾依此立法意旨，認為對於101條例示之可專利標的，應予以最擴張之解釋。

然而，近年來為調和專利權人權利行使即公眾利益之平衡，且為避免作為自然科學與技術

工作基本工具之自然法則、自然現象及抽象概念被完全獨占，而導致技術創新之阻礙，美

國最高法院陸續於個案判決中，提出範圍較為限縮之「專利適格性」判斷方法。…詳全文 

由In Re: Jeff H. VerHoef 案看美國專利之共同發明人資格認定及列名規定 

沈凱翔、周昆宏  

近代科技發展快速，在深度及廣度都不斷增長的情況下，愈來愈多的發明已非一人可

獨立完成，而是多數人各自作出貢獻之下的成果。然而，當一件由多數人所完成的發明欲

提出申請專利時，所獲得之專利權該如何分配，或者欲對專利權實施處分時(例如，授權、

讓與、拋棄等)在眾多發明人間可能有不同意見之下該如何進行等狀況，一直以來相關的爭

議實乃常見。 

各國的專利法中都有關於「共同發明人」之規定，以利參與構想發明的多數人以「共

同發明人」列名於一專利申請案中。依照美國專利法第100條之規定，「發明人」之定義為：

做出發明或者發現一發明之標的物之個人或者集體。「共同發明人」之定義為：做出發明

或者發現一發明之標的物之集體中之任一人。…詳全文 
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本本期期內內文文    

由Vanda v. West-Ward案之CAFC判決看近期美國生物相關專利適格性之發展 

洪子洵  律師   

一、前言 

美國專利法第101條規定：「任何人發明或發現新且有用之程序、機器、製程或組合物，

或其新且有用之改良者，均得依本法之規定取得專利」(註1)，依美國國會於1952年修訂專利

法時之立法用意，關於可專利之標的應包括：在太陽下任何人為之事物。因此，美國法院之

實務運作上曾依此立法意旨，認為對於101條例示之可專利標的，應予以最擴張之解釋(註2)。

然而，近年來為調和專利權人權利行使即公眾利益之平衡，且為避免作為自然科學與技術工

作基本工具之自然法則、自然現象及抽象概念被完全獨占，而導致技術創新之阻礙，美國最

高法院陸續於個案判決中，提出範圍較為限縮之「專利適格性」判斷方法。 

生物相關發明因其本身之性質特殊，所提出之美國專利申請案往往有被認定為屬於自然

法則、自然現象等司法排除之不具專利適格標的，而遭遇是否具有可專利性之挑戰，自從美

國最高法院於2012年作成Prometheus Laboratories, Inc. v. Mayo Collaborative Services案(以下稱

Mayo案)及2014年作成Alice Corp. v. CLS Bank International案(註3)之相關判決後，二步驟分析

法成為美國法院判斷專利標的適格性之主要方法。雖美國最高法院於前述二案件中對於涉案

之專利皆作出不具專利標的適格性之認定，對於與生物材料、電腦軟體及商業方法相關之專

利申請產生相當之衝擊，但於Alice案後，美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals 

for the Federal Circuit，以下稱CAFC)在數個判決中皆作出系爭專利請求項為具專利標的適格

性之認定，其中與生物材料相關者，如CAFC於2016年中所作成關於Rapid Litigations v. 

CellzDirect案(以下稱CellzDirect案)之判決(註4)。 

2018年4月13日CAFC更作出Vanda Pharmaceuticals Inc. v. West-Ward Pharmaceuticals 

International Ltd.案(以下稱本案)之判決，對於涉及一對應病患之基因型決定iloperidone劑量之

使用劑量，以有效治療精神分裂症方法之專利請求項，認定其具有專利標的適格性。本文將

針對CAFC在本案之判決內容進行簡介與探討，藉以了解近期美國對於認定生物相關專利適格

性之發展。 

二、案件背景(註5) 

Vanda Pharmaceuticals Inc.(以下稱Vanda)擁有美國第8,586,610號專利(以下稱’610專利)之

專利權，其專利權至2027年11月2日到期，又Vanda於市場上所販售治療精神分裂症之藥品
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Fanapt® (iloperidone)之所以通過美國聯邦食品藥物管理局(以下簡稱FDA)審核之一部分原

因，即為實施’610專利之發明內容。Vanda因West-Ward Pharmaceuticals International Ltd.(以下

稱West-Ward)向FDA提出Fanapt® 之學名藥之簡易新藥申請程序 (Abbreviated New Drug 

Applications，ANDA)，向美國德拉瓦州聯邦地區法院提出訴訟，並於訴訟中指控West-Ward

侵害其所有之’610專利，而West-Ward於訴訟中除抗辯其未侵害’610專利外，並主張’610專利

之相關請求項涉及專利不適格標的。負責審理本案之美國德拉瓦州地方法院除判定West-Ward

構成引誘侵權(induced infringement)外，並認定’610專利之相關請求項具有專利適格性。

West-Ward不服，向CAFC提出上訴。 

’610專利主要涉及一對應病患之基因型，決定iloperidone劑量之使用劑量，以有效治療精

神分裂症之方法。詳言之，人體中之cytochrome P450 2D6(以下稱CYP2D6)係負責調控重要的

CYP2D6氧化酶之基因，該氧化酶參與許多臨床藥物的代謝與清除作用(包括iloperidone)，

而’610專利說明若使用一易導致服用者心律之QT區間延長(註6)、可被CYP2D6氧化酶代謝之藥

物(如iloperidone)治療時，對於體內之CYP2D6的活性較低之患者，使用藥物之劑量低於體內

CYP2D6的活性一般之患者將較為安全。於是，’610專利提出一種有效提高使用iloperidone治

療精神分裂症患者安全性之方法，其請求項1之內容為： 

一種使用iloperidone治療病患之方法，其中，該病患患有精神分裂症，此方法包括以下步

驟： 

透過以下方法判斷該病患是否為一CYP2D6貧乏代謝者： 

自該病患取得或已取得之生物檢體；及 

對該生物檢體進行或透過已進行基因型鑑定分析，以判斷該病患是否具有一

CYP2D6貧乏代謝者之基因型；及 

如該病患具有一CYP2D6貧乏代謝者之基因型，則每日應使用於治療之iloperidone之

劑量，應為12 mg或更少，及 

如該病患不具有一CYP2D6貧乏代謝者之基因型，則每日應使用於治療之iloperidone

之劑量，應高於12 mg並至24 mg間，其中 

對於具有一CYP2D6貧乏代謝者之基因型而言，每日使用於治療之iloperidone之劑

量，如為12 mg或更少，其引起QT間隔延長之風險將低於每日使用於治療之

iloperidone之劑量為高於12mg並至24 mg間者。 

三、地方法院之見解 

美國專利法第101條規定：「任何人發明或發現新且有用之程序、機器、製程或組合物，

或其新且有用之改良者，均得依本法之規定取得專利」，雖美國專利法係以正面表列之方式規



聖島國際法律事務所 http://www.saint-island.com.tw 
聖島國際專利商標聯合事務所 siiplo@mail.saint-island.com.tw 

 

 4 

定可專利之標的，然為調和專利權人行使權利與公共利益之平衡，且為避免自然法則、自然

現象或抽象概念等自然科學與技術工作上之基本工具被少數特定人所獨佔，而不利專利法鼓

勵技術創新之目的，美國最高法院陸續於個案中提出提出「專利適格性」的判斷方法，其中，

最高法院於Mayo案及Alice案等判決中運用「二步驟分析法」以判斷診斷方法、商業方法等專

利的專利適格性。 

所謂「二步驟分析法」之第一步驟為「判斷系爭專利請求項是否涉及自然法則、自然現

象或抽象概念等不具專利適格性之概念」，若為肯定，則需進行第二步驟確認系爭專利請求項

是否包含一額外之技術特徵足以將請求項之本質轉化為一具有專利適格性的應用，若為肯

定，則應認該專利請求項具有專利適格性。 

本案之地方法院運用前揭二步驟分析法，認定’610專利涉訟之請求項涉及自然法則之概

念，特別係指請求項中所包含之iloperidone、CYP2D6代謝機制及QT間隔延長之相互關係。然

而地方法院進一步依第二步驟判斷時，認定’610專利之請求項透過一執行關於CYP2D6基因型

鑑定分析，以決定iloperidone之使用劑量，並藉此降低QT間隔延長發生風險之技術特徵，轉

化前述自然法則之相互關係為一具有專利適格性之應用，地方法院並說明雖然研究藥物所產

生之副作用係常見的，然而West-Ward並未清楚且令人確信地舉證前述’610專利所界定之特定

分析方法與其對應分析結果為一般且常見的，因此，地方法院判定’610專利之請求項為符合

美國專利法第101條所定之專利適格標的。 

四、CAFC之見解 

West-Ward上訴主張’610專利涉訟之請求項並非美國專利法第101條所定之專利適格標

的，理由在於，其涉及一存在於iloperidone、CYP2D6代謝機制及QT間隔延長間之自然關係，

且並未於此自然法則及現象上增加任何具創作性之技術特徵，故West-Ward主張’610專利涉訟

之請求項與先前最高法院於Myriad案及Mayo案中所認定不具專利適格性之專利並無實質差

異，應同樣被認定為不具專利適格之標的。而Vanda則主張地方法院關於’610專利涉訟之請求

項涉及自然法則等不具專利適格性概念之認定有所違誤。 

CAFC同樣引述最高法院所建立之「二步驟分析法」，並以此為基礎判斷本案’610專利是

否為具有專利適格性之標的。首先，CAFC於進行二步驟分析法中判斷專利申請範圍是否涉及

自然法則、自然現象或抽象概念等基本概念之步驟一分析時，說明最高法院於Mayo案已注意

到如過度廣泛地解讀非專利適格標的，可能致使專利法制之目的受到損害，畢竟所有發明於

一定程度上皆會使用到或應用到自然法則、自然現象或抽象概念。因此，CAFC先前於

CellzDirect案中即闡明步驟一分析僅確認申請專利範圍是否牽涉到不具專利適格性的概念是

不足的，而應確定該申請專利範圍是否「指向」不具專利適格性的概念(註7)。若經步驟一確
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認該申請專利範圍未指向一不具專利適格性之概念時，則無須進行步驟二之分析。 

透過二步驟分析法之判斷，CAFC表示依據最高法院之判決先例，本案’610專利之相關請

求項應未指向一不具專利適格性之概念，故其同意Vanda所提出關於地方法院判決關於此部份

之認定有所違誤之主張。原因在於，’610專利請求項1界定一種使用iloperidone治療病患之方

法，其中，該病患患有精神分裂症，而此方法具有特定之步驟：(1)透過(a)取得該病患之生物

檢體，以及(b)執行基因型鑑定分析，以判斷該病患之CYP2D6代謝之基因型；及(2)對應該病

患之基因型施予特定劑量範圍之iloperidone。 

West-Ward雖於上訴時主張’610專利所請者與先前最高法院之Mayo案及Myriad案所涉之

專利相似，應同樣認定其不具專利適格性。詳言之，West-Ward主張以Mayo案而言，該專利

所申請者亦為一用來量測患者血液中之硫代嘌呤(thiopurine)代謝物濃度，以調整出用來治療

自體免疫疾病的之硫代嘌呤藥物合適劑量之方法，而最高法院於該案中亦認為此等方法專利

僅為簡單地附加具有高度一般性之習知步驟而不足以形成一發明構思，故其仍屬於對自然法

則之描述，而不具有專利適格性。 

然而CAFC並不同意West-Ward前述主張，其表示本案與Mayo案具有實質之差異，首先，

Mayo案之專利並未指向一治療特定疾病之新穎方法，反之，該專利僅涉及描述血液中特定代

謝物之濃度以及可能危害或無效之硫代嘌呤藥物劑量之間的關聯性之診斷方法，而此關聯性

係人體代謝硫代嘌呤化合物所自然產生之結果，因此Mayo案中所涉之專利僅係描述一自然法

則下存在之關係。縱使該專利之主要請求項有關於使用硫代嘌呤藥物於病患之描述，整體而

言，該請求項並未指向一種應用藥物治療特定疾病之方法。 

回到本案來看，’610專利之請求項指向一使用iloperidone以治療精神分裂症之方法，該發

明除認知到iloperidone、CYP2D6代謝機制及QT間隔延長之相互關係外，並以此相互關係之應

用作為申請專利範圍，故本案之’610專利與Mayo案不同，’610專利之申請專利範圍包含要求

醫師應對應病患之CYP2D6之代謝情形，決定應投藥之iloperidone之特定劑量。詳言之，CAFC

認為’610專利所請求者係一對於病患較具安全性之對既有藥物之新的應用方法，而該應用方

法具有降低發生QT間隔延長之風險之功效，而非僅止於描述iloperidone、CYP2D6代謝機制及

QT間隔延長之相互關係而已，故其並未落入「指向」不具專利適格性之概念的範疇內。 

CAFC並於判決中指出先前其於CellzDirect案之認定，可以進一步支持本案對於’610專利

為適格專利標的之結論。詳言之，在CellzDirect案中，CAFC認定該案專利所請求者為「一預

期的經數次冷凍保存之肝細胞之製備方法」而為適格之專利標的，其理由在於，該專利並非

單純指向肝細胞在歷經多次冷凍解凍循環後之存活能力，而係一種用以保存肝細胞之新穎且

有用之方法。且CAFC在該案中亦強調治療疾病之方法，若描述對象物在歷經此方法後之自然

現象，並不會使其指向自然現象，否則利用化療法治療癌症將會指向歷經化療後之癌細胞的
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失能，或利用阿斯匹靈(aspirin)治療頭痛將會指向人體對於阿斯匹靈的自然反應。 

CAFC亦表示縱使依據最高法院於Myriad案判決使用之判斷方式，本案於認定’610專利之

可專利性時，亦不會產生相異之認定結果，CAFC進一步說明最高法院於Myriad案中認定自然

界存在DNA片段是自然產物，不論其是否經分離皆非美國專利法第101條所規定之專利適格

標的，但是cDNA係專利適格標的，因其非為自然存在。且最高法院於Myriad案中特別指明「方

法請求項」及「關於特定基因知識之新應用專利」並不在其判決之適用範圍內。以本案而

言，’610專利所請求者並非一自然存在之DNA片段，且其所請求者應屬於最高法院前述指明

不適用其判決範圍者。 

綜前所述，CAFC認定’610專利之請求項係指向一使用特定劑量之特定化合物以達到特定

功效之治療特定病患之特定方法，與Mayo案所涉及之專利不同，’610專利不僅僅是描述

CYP2D6代謝者之基因型與發生QT間隔延長風險之相互關係，而是描述一種對於應用該相互

關係之治療方法，且該方法透過降低發生QT間隔延長之風險，使iloperidone於投藥時更具有

安全性。準此，CAFC認為’610專利之請求項應為專利適格標的。 

五、不同意見 

對於CAFC合議庭認定’610專利之請求項具有可專利性之結果，負責審理該案之合議庭之

審判長Prost法官不予認同，並於本案判決附具不同意見書。Prost法官認為合議庭誤將Mayo

案中之二步驟分析法中，原應於步驟二尋找之「發明構思(inventive concept)」合併於步驟一

中進行判斷，致使合議庭認定’610專利之請求項並非指向一自然法則，而應為專利適格標的。

Prost法官認為如確實依循Mayo案所揭示之二步驟分析法，’610專利之請求項應指向一自然法

則，且若進一步進行步驟二之判斷可以發現，’610專利亦不具有一足以將自然法則轉變為專

利適格標的之發明構思，是以，應認’610專利之請求項為不具專利適格之標的。 

Prost法官於其不同意見書中，進一步對於合議庭因’610專利之請求項描述一對於自然法

則之特定應用(而非僅止於自然法則)，故認定其並未指向一不具專利適格標的之部分提出質

疑，Prost法官比較Mayo案之專利與’610專利之主要請求項內容，認為’610專利之請求項係界

定一關於CYP2D6基因型與可能導致QT間隔延長之iloperidone藥物劑量間之自然關係，與

Mayo案相同，相對於現有之自然法則，’610專利之請求項僅係對於精神分裂症之現有治療方

法之調整，而應指向一自然法則，故本案與Mayo案並無實質之差異，而不應為相異之判斷。 

有趣的是，Prost法官為先前審理CellzDirect案之法官之一，故Prost法官於其不同意見書

之末段特別說明，於CellzDirect案中認定該案專利之請求項應為適格專利標的之理由在於，該

專利並非單純指向肝細胞在歷經多次冷凍解凍循環後之存活能力，而係一種用以保存肝細胞

之新穎且有用之方法。反之，本案’610專利之請求項不論是所使用之技術手段及所衍生之功
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效皆指向一自然法則，且’610專利請求項中關於CYP2D6之貧乏代謝者減低其iloperidone之投

藥劑量可降低發生QT間隔延長風險之部分，亦僅為對於自然法則之常見應用，而非專利適格

標的，因此，其於本案所為之認定結果與CellzDirect案之判斷並無二致。 

六、結論 

生物相關發明於專利申請時，因其特殊之性質時有被認定涉及自然法則、自然現象等基

本概念之可能，而面臨不具專利適格性之挑戰。然而CAFC近年來於其判決，對於如何依據最

高法院於Mayo案所建立之「二步驟分析法」判斷涉訟專利之請求項是否具有專利適格性，雖

意見似乎仍有所分歧，但透過實務之履踐，提供了更細緻之區分判準。 

如CAFC於CellzDirect案中即認為步驟一分析須確定請求項是否「指向」不具專利適格性

之概念，而非僅確認請求項是否牽涉到不具專利適格性的概念即可，而於本案中CAFC更認為

應用iloperidone、CYP2D6代謝機制及QT間隔延長之相互關係之自然法則，以治療特定疾病(精

神分裂症)並具有降低特定風險功效之方法，即可通過步驟一之判斷，而無須再進行步驟二之

判斷，而應認定該專利之請求項具有專利適格性。由此可見，CAFC近年來對於生物相關專利

之可專利性之判斷似乎有放寬之趨勢，後續是否將影響美國專利商標局對相關專利審核之判

斷，對於有意於美國提出生物相關申請者而言，值得持續關注。 

 

※ 註釋 

1. 35 U.S.C. 101: “Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of 

matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and 

requirements of this title.” 

2. 見孫寶成，簡介美國專利法101條，智慧財產權月刊，57期，頁71，2003年9月。 

3. Alice案之相關報導，請詳見：莊閔捷，由美國美國最高法院對 Alice v. CLS 案之判決探討電腦實施請求項

的專利適格性，聖島國際智慧財產權實務報導，16卷，12期，2014年12月。 

4. CellzDirect案之相關報導，請詳見：林殷如，由美國Rapid Litigation Management v. CellzDirect 案探討生物

相關專利的適格性，聖島國際智慧財產權實務報導，18卷，11期，2016年11月。 

5. 見Vanda Pharms. Inc. v. West-Ward Pharms. Int’l Ltd., 887 F.3d 1117.(須特別說明，本案除涉及’610專利是否依

美國專利法第101條規定屬專利適格標的之爭議外，亦涉及對於管轄權判斷、West-Ward所提出之ANDA是

否構成對’610專利侵權等爭議，因主題設定之關係，本文將聚焦於關於專利適格性爭議之部分)。 

6. 藥物引起之QT間距延長會導致嚴重之心血管疾病。 

7. 同前註4，頁18。 
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由In Re: Jeff H. VerHoef 案看美國專利之共同發明人資格認定及列名規定 

沈凱翔、周昆宏  

一、前言 

近代科技發展快速，在深度及廣度都不斷增長的情況下，愈來愈多的發明已非一人可獨

立完成，而是多數人各自作出貢獻之下的成果。然而，當一件由多數人所完成的發明欲提出

申請專利時，所獲得之專利權該如何分配，或者欲對專利權實施處分時(例如，授權、讓與、

拋棄等)在眾多發明人間可能有不同意見之下該如何進行等狀況，一直以來相關的爭議實乃常

見。 

各國的專利法中都有關於「共同發明人」之規定，以利參與構想發明的多數人以「共同

發明人」列名於一專利申請案中。依照美國專利法第 100條(註 1)之規定，「發明人」之定義為：

做出發明或者發現一發明之標的物之個人或者集體。「共同發明人」之定義為：做出發明或者

發現一發明之標的物之集體中之任一人。 

然而，在某些情況中，一件發明在申請專利階段時便已出現爭議：若眾多發明人對於該

發明貢獻程度有爭執時，抑或是在利益上發生衝突或彼此間關係不佳時，很可能出現申請時

不願將特定人列名為發明人的結果。 

本案討論的議題為：(一)在一件發明申請案中，要滿足何種條件方能主張為一件專利申

請案中之「共同發明人」；(二)在何種情況下，一人可以列名為一件專利申請案中之「唯一發

明人」；(三)未能列名出適格之「共同發明人」時，對發明案請求項之影響。 

二、案件背景 

申請人 Jeff H. VerHoef (下稱 VerHoef)在 2011年 12月 16日(註 2)提出一件專利申請案：美

國專利申請案號 13/328201(下稱 201 案)。在 201 案中，VerHoef 聲稱自己是唯一發明人(sole 

inventor)。在美國專利局引用美國專利法第 102(f)條核駁後，VerHoef提出了一份聲明書，詳

述了 201案的發明概念以及過程。美國聯邦巡迴上訴法院(下稱 CAFC)將該聲明書的相關段落

摘要如下： 

VerHoef 所養的狗，Reilly，在動手術後的行走發生不便。Reilly 在前行時會不正常

地拖行牠的後掌，使得趾節承受身體的重量，此現象稱為「腳背著地爬行」(knuckling)。

VerHoef與一位獸醫 Alycia Lamb醫生(下稱 Lamb)見面以對 Reilly進行治療。 

一開始利用水下跑步機的治療方式效果不佳，於是 Lamb 建議嘗試利用一市場上可

買到的輔具支撐 Reilly的後腿，但這個輔具同樣沒有解決腳背著地爬行的問題。VerHoef
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把這個輔具進行改良，但還是無法使情況改善。VerHoef之後意識到如果把這個輔具連接

到狗的腳趾，可以使這個輔具發揮更好的效果。在 VerHoef 向 Lamb 醫生提及這個想法

後，Lamb醫生建議利用一編成 8字型的帶子，其可纏繞在狗的腳趾周圍並綁在腿的下肢

與腳掌之間。VerHoef採用了 Lamb醫生關於 8字型帶子的建議，並在改良後製作出一可

作用的裝置，能夠舒緩腳背著地爬行的問題。可見以下圖示： 

 

VerHoef隨即提申了一專利申請案，列名 VerHoef以及 Lamb為共同發明人。該申請

案有一項獨立項，內容如下(註 3)： 

一種用於幫助狗之後腿的向前動作並幫助狗腳趾向上動作的狗移動裝置，該狗

移動裝置包含： 

至少一可與一狗支撐件連接的彈性纜繩，其中該至少一彈性纜繩包括一上

前端部以及一下後端部；及 

一可與該彈性纜繩下後端部連接的爪環，其中該爪環被配置來與狗的其中

一爪纏繞，及其中該爪環是由一材料條繞成 8 字型配置來定義，且其中該材料

條 8 字型配置更定義出一蹠骨綁帶段以及一腳趾綁帶段，且其中該蹠骨綁帶段

被配置來容納並固定於狗的蹠骨，且其中該腳趾綁帶段被配置來容納並固定於
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狗的兩內側腳趾。 

事後兩人關係生變，VerHoef提申了另一件專利申請案—亦即系爭的 201案—並列名自己

為唯一發明人。同一日 Lamb 也提申了另一件專利申請案並列名自己為唯一發明人。兩人的

申請案均記載了上述的請求項。VerHoef提出聲明書後，美國專利局審查委員引用美國專利法

第 102(f)條做出最終核駁。核駁意見中提到「VerHoef並未發明所請求的標的物」。VerHoef 隨

即提出訴願(註 4)。 

訴願委員會(Patent Trial and Appeal Board)認為 8字環是所請求發明的一關鍵技術元件，

且直到 Lamb提出 8字環後概念才完整。此外，訴願委員會認為 VerHoef並未對發明過程保持

知識的掌控(intellectual domination)，因此，訴願委員會得出結論認為 Lamb 為所請求發明的

一共同發明人，並維持審查委員對 201案僅列名 VerHoef為單一發明人而不符 102(f)條規定之

核駁。對於訴願委員會的裁定，VerHoef上訴至 CAFC。 

三、聯邦巡迴上訴法院之見解 

根據美國專利法(2006年版，後稱舊法)第 102(f)條的內容，如果「一個人本身沒有發明所

欲請求專利的標的物」，則不能獲得一件有效的專利。此規定要求專利申請中對於所請求的發

明準確地列名正確的發明人(註 5)。美國聯邦第七巡迴法庭曾做出了如下判決：「當多數人共同

做出一項發明時，不得以其中一人之名義取得一件有效專利。」(註 6)在另一案中， CAFC做

出了如下判決：「未能列名所有發明人將導致一專利無效。」(註 7) 

法院曾表示，「構成共同發明人的確切標準很難被界定。這是在本即已相當模糊的專利法

中最模糊的概念之一。」(註 8)但 CAFC也在另一案中表示：「『確定發明人』一事只不過是確

定誰在這個發明中構想了系爭的標的物，無論該標的物是在一專利案的請求項或是在一衝突

程序(Interference Proceeding)中被提到。」(註 9)無論這種確定程序是「不過如此」或是「相當

困難」，一篇有效的專利都需要列名正確的發明人。 

CAFC 認為「發明構想」和「發明人資格」為需要重新審視的法律問題，但它們是以根

本的事實發現為前提。VerHoef承認 8字環是「所提申發明的一項必要技術特徵，且是被另一

人(也就是 Lamb)構想出並建議給他的」，但仍辯稱他仍應被認定為 201 案的唯一發明人，因

為他維持了「知識的掌控和工作的控制」(intellectual domination and control of the work)。VerHoef

憑藉先前於 1965 年 Morse v.Porter 一案(註 10)中的專利審理暨訴願委員會 (Patent Trial and 

Appeal Board，下稱 PTAB)決議，主張只要某人能夠維持「知識的掌控」，即可被視為唯一發

明人，即便該人沒有想出要求保護之發明的每個技術特徵。 

美國專利局回應，由於Lamb貢獻了201案中界定的8字環的想法，Lamb即為一共同發明

人。VerHoef未將Lamb列為共同發明人，所以美國專利局認為201案的申請專利範圍不符合



聖島國際法律事務所 http://www.saint-island.com.tw 
聖島國際專利商標聯合事務所 siiplo@mail.saint-island.com.tw 

 

 11 

102(f)條之規定。 

(一) CAFC肯認美國專利局見解，認定Lamb為共同發明人 

CAFC 首先定義什麼是發明概念：「發明概念是一個發明的試金石」，它需要「可操

作之發明的一個明確且永恆的構想，其包含欲請求專利之標的物的每一個特徵」(註 11)。

「當發明人有一個特定、確定的構想，一個針對眼前問題的特定解決方案，而不僅僅是

一個整體目標或研究計劃，就是一個明確且永恆的構想」(註 12)。 

當一個發明為共同發明時，共同發明人不須對其發明概念做出等量的貢獻，見美國

專利法舊法(2006)第 116條。CAFC接著引用 Pannu案(註 13)，一個共同發明人必須： 

1. 以顯著的方式對發明的構想或實現做出貢獻， 

2. 對所請求之發明做出貢獻，且該貢獻以整個發明的維度來衡量時，在品質上並非

無關緊要，以及 

3. 所做的不僅僅是向真正的發明人解釋為人所熟知的概念及/或現有技術狀態。 

CAFC 採用以上的架構來判斷 Lamb 確實是一位共同發明人，因為她提出了 8 字環的概

念，而 8字環是所請求之發明的必要特徵。 

VerHoef對於是 Lamb而非自己提出 8字環的想法這一點並無異議。根據 VerHoef的聲明

書，VerHoef只認知到將輔具的繩索與狗腳趾連接的問題，並與 Lamb討論了這個問題。隨後

Lamb提出「一個特別的解決方案來解決這個問題」，也就是 8字環。 

CAFC認為沒有爭議的是，8形環是明確記載在 201號申請案的權利要求中之所請發明的

必要特徵。201號申請案的請求項 1只載述了兩個限制，其中一個限制即為 8字形配置的爪環。

在專利申請的答辯期間，VerHoef主張該爪環的配置必須包含該 8字環，以使所請發明與現有

技術有所區隔。因此，根據權利要求的維度來衡量，Lamb所貢獻的 8形環在品質上並非無關

緊要，亦非為對熟知概念的解釋或現有技術的總結。 

CAFC的結論是，VerHoef的聲明書提供了實質性證據來支持訴願委員會的認定，也就是

Lamb對 8字環的構想具有貢獻，以及 8字環為本發明之必要特徵，而非在品質上無關緊要的

或是本領域所熟知的。因為這些事實證明 Lamb有參與所請求發明的概念，故CAFC認定 Lamb

是 VerHoef 的共同發明人。CAFC 還提到，VerHoef 的代理人當初提出共同申請案(joint 

application)時將 Lamb列名為該裝置之共同發明人，顯然應是有類似的想法。 

(二) CAFC對於Porter一案的解釋 

VerHoef引用訴願委員會先前的裁決，Porter案，聲稱其得出不同的結論。訴願委員

會在 Porter一案中裁決 Morse與Winch集團(包括 Porter，Auville和Winch)之間的先發明

爭執(priority contest) (註 14)。Porter案中的系爭發明是一種具有特定縫合圖案的衛生棉。
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根據大量且相互衝突的記錄，訴願委員會最終認定無法從證據中辨別 Morse 還是 Winch

首先提出該縫合圖案。Morse 獨自反覆地測試了各種衛生棉，同時 Winch 大致上知道

Morse正在做什麼，並提供不同的縫合圖案協助 Morse。 

訴願委員會表示，只要發明人「維持對研發工作的知識掌控，那麼他並不會因為收

到來自另一個人的建議或材料而失去作為發明人的資格，即使這樣的建議被證實是解決

他問題的關鍵」。依據訴願委員會的決議，「Winch 等人最多只能與 Morse 同為共同發明

人」。然而，最終縫合圖案的來源在先發明爭執的過程中極受爭議，訴願委員會認定無法

將Morse排除而逕自視 Porter，Auville和Winch為系爭衛生棉的發明人。 

CAFC依據 porter案的論述，認為 VerHoef不能排除 Lamb而為唯一發明人。首先，

就目前這個案子的情況，並沒有爭議或是矛盾的證詞。不像 Porter 案中涉及縫合圖案的

雙方證詞，VerHoef的聲明書確切地證實是 Lamb，而非自己，提供了所請求之 8字環的

概念。 

其次，CAFC 並非必然得贊同 Porter 案中「知識掌控權」之判斷概念，因為此用語

含糊且具有多種含意。在此案的關鍵是，8字環的主要概念來自 Lamb，而非 VerHoef。

Lamb在治療 Reilly期間，無償自願提供 8字環的概念。VerHoef主張 Lamb無償提供給

他的原始概念是不著邊際的。但 VerHoef 無法列舉出任何採用他所謂不著邊際主張的案

例，因此 CAFC 無法採納。況且 VerHoef已承認挪用 Lamb 無償提供的概念，而此概念

構成所請求發明的必要特徵，在這樣的情況下，若認為 VerHoef 是獨自構想出該發明會

是自相矛盾的。因此訴願委員會在 Porter案中的論述不會影響 CAFC將 Lamb視為是 201

號申請案發明之共同發明人的認定。此外，Lamb作為共同發明人參與初始專利申請，而

後提申另一申請案聲稱她擁有該發明，此一事實顯示她無意放棄任何此發明的權利給

VerHoef。 

CAFC 接著檢討訴願委員會有無恰當地維持了審查委員在前述共同發明人之認定結

論下，根據美國專利法舊法第 102(f)條對請求項做出的核駁。美國專利法舊法第 102(f)

條規定，如前所述，如果「一個人本身沒有發明欲請求專利之標的物」，則此人無權獲得

專利。CAFC之先前判例中認定，此法條「讓『列名出正確的發明人(們)』成為可專利性

條件；未能列名這些人將導致專利無效」。因此，當事實如此表明時，「審查委員必須根

據美國專利法舊法第 102(f)條，基於不正確的發明人列名，而核駁申請案」(註 15)。「即

使一個申請案擁有較早的優先權日，審查委員也必須評估哪一組發明人實際構想了發

明。」(註 16)。與法規命令以及判決先例一致地，美國專利審查程序指南(MPEP)亦指示

審查委員「在罕見的情況中，若很明顯地申請案並無列名正確的發明人且申請人並未提

出更正申請人的要求…審查委員應根據美國專利法 102(f)條核駁請求項」。 
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小結 

本案呈現出了「罕見情況」，或至少是一種不常見的情況，無論在201號申請案中以

及VerHoef的聲明書中都明確提出他自身並不是獨立發明出欲請求專利的標的物，由於這

些資料證實了Lamb是一位被不恰當地在申請案中被省略的共同發明人。因此，CAFC決

議訴願委員會適當地維持了審查委員對請求項依據102(f)的核駁。由於上述的原因，訴願

委員會的決議被維持。 

四、結論 

根據本案上訴人 VerHoef的爭點以及 CAFC先前案件判決的敘述，可以得知的是：在一

發明誕生過程中可能會有多人共同參與構想的過程，而滿足了本篇所述特定條件的人(參考第

4 頁條件(1)~(3))在該發明專利之申請階段即應被列名為發明人，須列名為發明人的條件並不

以構想出一發明中所有的技術特徵為必要。在本案中，從前述的事證(包括 VerHoef自己提出

的聲明書)可以得知，VerHoef 發明中的重點特徵並非其自身的創作，故其狀況並不適用先前

判例。既然無維持「知識的掌控和支配整個發明的過程」，要自稱唯一發明人顯不適當。由此

案例可知，若因原本共同發明的合夥關係生變或其他原因而在專利申請案中排除適格的共同

發明人，可能會危及申請中的專利，但只要在申請案中確實列名所有共同發明人，應可避免

美國專利法舊法第 102(f)的核駁。 

需注意的是，在美國發明法案(America Invents Act，又稱 AIA)正式施行後，申請日晚於

2013年 3月 16日之申請案將適用修正後的法規。在新版的美國專利法中，第 102(f)條已不存

在，但新法的第 115(a)條(註 17)已明確規定，「依據第 111(a)條提出申請或依據第 371條進入國

家階段的申請案必須包含，或經修正後包含所請求之任何發明的發明人姓名」。此外美國專利

審查程序指南(MPEP)第 2157 節也敘明若申請案有不當列名發明人之情事，審查委員應進行

審查之方向。依照此節之規定，美國專利局推定申請案中列名的發明人或共同發明人為真正

的發明人或共同發明人，而當申請案有列名錯誤的發明人之情況，申請人必須提出更正申請

人的要求。若有類似本案之情況發生，也就是申請案未列名正確的發明人且申請人也未提出

更正申請人的要求，則審查委員應引用美國專利法第 101以及 115條發出核駁。 

與美國之相關法規對應，我國現行專利法第 5 條規定「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…或其受讓人或繼承人。」。另專利法逐條釋義(註 18)則敘明「申

請專利，必須具有專利申請權始得為之，如果申請人不具備申請權，即違反專利法之規定。」

關於「發明人」以及「共同發明人」等詞，專利法逐條釋義則援引了智慧財產法院 101 年度

民專訴字第 52 號民事判決：「按發明人係指實際進行研究發明之人；…發明人須係對申請專

利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，當申請專利範圍記載數個請求項時，發明人並
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不以對各該請求項均有貢獻為必要，倘僅對一項或數項請求項有貢獻，即可表示為共同發明

人或創作人。」 

我國專利專責審查機關目前在發明人列名的審查上，與美國相同係採信賴原則，並不會判

斷申請文件上所記載的「發明人」之真偽(註 18)。如有造假、竊取他人研發成果之情形，專利專

責機關並無法判斷。利害關係人如有疑義或認為侵害其權益，應循司法救濟程序解決。(註 19) 

綜上所述，本案值得申請人參考的是在提出專利申請案時，除了技術內容之揭露之外，

其他相關的內容也是不能夠掉以輕心的。在現今一件發明由多數人共同發明為相當常見的情

況下，因個人或其他因素未能列明所有共同發明人時，很可能會如本案的上訴人VerHoef一

般，未能獲得專利，或者會有取得專利權後遭到舉發的風險，不可不慎。 

 

※ 註釋 

1. 參見35 U.S.C §100：(f) The term “inventor” means the individual or, if a joint invention, the individuals collectively 

who invented or discovered the subject matter of the invention. (g) The terms “joint inventor” and “coinventor” 

mean any 1 of the individuals who invented or discovered the subject matter of a joint invention. 

2. 由於201號申請案之申請日早於2013年3月16日，因此適用舊版的專利法102條。 

3. 參見美國專利申請案號13/328201之請求項1： A dog mobility device for assisting with a forward movement of a 

hind leg of a dog and with an upward movement of the dog's toes, the dog mobility device comprising: at least one 

elastic cord connectable to a dog harness, wherein the at least one elastic cord includes an upper forward end portion 

and a lower rearward end portion; and a paw loop connectable to the lower rearward end portion of the elastic cord, 

wherein the paw loop is configured to engage one of the dog's paws, and wherein the paw loop is defined by a 

material strip looped into a figure eight configuration, and wherein the material strip figure eight configuration 

further defines a metatarsal strap section and a toe strap section, and wherein the metatarsal strap section is 

configured to receive and fit about the dog's metatarsus, and wherein the toe strap section is configured to receive and 

fit about the dog's two innermost toes. 

4. 根據28 U.S.C. § 1295(a)(4)(A)，對於 USPTO 的審查官在專利申請案時或在「再審查」程序中所做的處分，

不服處分的申請人或專利權人必須先在 USPTO 的「專利審理暨訴願委員會」(Patent Trial and Appeal Board，

PTAB)進行訴願程序後，才可以上訴至 CAFC。 

5. 美國專利法256條提供發明人資格(inventorship)錯誤更正的規定。 

6. 參見 City of Milwaukee v. Activated Sludge, 69 F.2d 577, 587。 

7. 參見 Pannu, 155 F.3d at 1350。 

8. 參見Mueller Brass Co. v. Reading Indus., Inc., 352 F. Supp. 1357, 1372。 

9. 參見 Sewall v. Walters, 21 F.3d 411, 415。 

10. 參見 Morse v. Porter, 155 U.S.P.Q. 280, 1965 WL 6982 (B.P.A.I. 1965)。 

11. 於Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs., Inc., 40 F.3d 1223, 1227–28 (Fed. Cir. 1994)的判決中，援引之前案判

決：Sewall, 21 F.3d at 415。 

12. 參見：Burroughs Wellcome, 40 F.3d at 1228 (Fed. Cir. 1994)。 
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13. 參見：Pannu, 155 F.3d at 1351。 

14. 先發明爭執(priority contest)又稱為衝突程序(interference proceeding)，其規定在美國專利法舊法第135條。在

舊法中，美國專利制度採用「先發明主義」(first-to-invention)，故當兩個以上的申請案實質上相同時，即可

藉由進入衝突程序以決定誰是發明在先之發明人。 

15. 參見：PerSeptive Biosystems, Inc. v. Pharmacia Biotech, Inc., 225 F.3d 1315, 1321 (Fed. Cir. 2000)。 

16. 參見：Leviton Mfg. Co. v. Universal Sec. Instruments, Inc., 606 F.3d 1353, 1360 (Fed. Cir. 2010)。 

17 參見35 U.S.C §115: (a) An application for patent that is filed under section 111(a) or commences the national stage 

under section 371 shall include, or be amended to include, the name of the inventor for any invention claimed in the 

application. 

18. 參見：專利法逐條釋義，103年9月版，第5條。 

19. 關於行政救濟的途徑詳細討論，可參照本所蘇三榮律師發表於本刊2016年9月號之《專利權人非真正發明人

或專利申請權人時之救濟途徑》： 

http://www.saint-island.com.tw/TW/Knowledge/Knowledge_Info.aspx?IT=Know_0_1&CID=320&ID=840 
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