國立清華大學專利管理作業要點對照表(104.3.23)
	修正條文
	現行條文
	說明

	第一點 立法宗旨
	第一點 立法宗旨
	修正要點名稱

	第二點 權益規定
	第二點 權益規定
	

	(1) 本要點所稱之發明人係指專利申請時任職於本校之教職員。

(2) 提案人於職務上所產生之研發成果，除本作業要點或契約另有規定外，其專利申請權、專利權及其他一切智慧財產權(以下簡稱「智財權」)為國立清華大學(以下簡稱「本校」)所有，並由本校依本作業要點為專利之申請、審查、維護、讓與及放棄。
(三)依「國立清華大學研發成果管理辦法」之規定，提案人於職務上所產生智財權歸屬於本校之研發成果，提案人不得以個人或第三人名義在任何國家或地區申請專利，如有違反者依法律及本校相關規定辦理。
	(一)提案人於職務上所產生之研發成果，除本作業要點或契約另有規定外，其專利申請權、專利權及其他一切智慧財產權(以下簡稱「智財權」)為國立清華大學(以下簡稱「本校」)所有，並由本校依本作業要點為專利之申請、審查、維護、讓與及放棄。
(二)依「國立清華大學研發成果管理辦法」之規定，提案人於職務上所產生之研發成果，不得以個人或第三人名義在任何國家或地區申請專利，如有違反者依法律及本校相關規定辦理。
	1. 定義發明人。

2. 國立清華大學研發成果管理辦法(以下簡稱母法)僅規範權利歸屬，未明文發明人不得以個人名義申請專利，故將第三項相關文字刪除之。
3. 該項之依據應為專利法第七條第一項前段「受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人」，是以本校之教職員生於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於本校，發明人自無專利申請權，故保留本項。


	第三點 承辦單位
	第三點 承辦單位
	

	(一)
本校研發成果之專利申請、審查、維護及其他國家法令規定相關事宜，由產學合作營運總中心智財技轉組(以下簡稱「承辦單位」)統籌辦理。
(二)承辦單位執行前項職務時，彙整相關申請、審查資料後，送請國立清華大學科技權益委員會（以下簡稱「科權會」）審議。
	(一)
本校研發成果之專利申請、審查、維護及其他國家法令規定相關事宜，由產學合作營運總中心智財技轉組(以下簡稱「承辦單位」)統籌辦理。
(二)承辦單位執行前項職務時，彙整相關申請、審查資料後，送請國立清華大學科技權益委員會（以下簡稱「科權會」）審議。
	第二項為承辦單位內部之作業細則，毋須於本要點中規範，故將其刪除。

	
	
	

	第四點 提案進行程序
	第四點 提案進行程序
	

	(一)提案人就其研發成果提請為本校之專利申請案件時，應先登入承辦單位研發案件管理系統，輸入提案人資訊與相關技術資料，輸入完成後30日內須上傳完整技術文件，始為正式提案，逾期未檢附完整文件者，視為撤回提案。如為政府計畫之研發成果，應檢附相關證明文件。
(二)承辦單位收受前項完整文件後，應聘請智財權專業機構評估其專利性與商業價值。
(三)(二)承辦單位收受前項提案後專利申請案件之評估程序如下：
1.智財權專業機構應在由承辦單位委託任兩間智財權專業機構陪同下與提案人進行訪談，智財權專業機構應於訪談後提出15日內完成該案之專利性與商業價值評估，並依據承辦單位所設計之制式表格製作評估意見表。若因提案人資訊提供不足致無法進行評估，智財權專業機構得報請承辦單位同意延後評估完成時間。如提案人或發明人應補充之資料，非短時間可完成者，承辦單位得暫緩該提案之進行。
2.評估後，智財權專業機構應於評估意見表中做成(包含但不限於)推薦申請、不推薦申請或其他建議之結論，經由承辦單位確認後將評估意見通知表傳送予提案人知悉。如有一間以上之事務所評估分數為不推薦，則該專利不申請，提案人應與校方平均分攤評估費用。
3.提案人收受評估意見表之通知後，如有異議應於一星期內提出申復，逾期視同對同意承辦單位之評估意見無異議結論。

4.承辦單位於提案人提出申復後得再次評估並變更評估結果。

(四)(三)承辦單位應將評估完成之評估意見表，提報科權會審議或核備。

(五)(四)中華民國、美國與中國大陸以外國家之專利申請案，經智財權專業機構評估後，須有專利授權、技術移轉或產學合作之需求，並經科權會審議通過、研發長簽核，始可委任智財權專業機構進行官方申請程序。另經由世界智慧財產權組織(WIPO)、歐洲專利局(EPO)申請之專利案件，須依其官方專利申請程序，由科技權益委員會依次審議通過，研發長依次簽核，始可委任智財權專業機構進行各階段官方申請程序。
(六)(五)約定由校外機構與本校共同申請智慧財產權者，提案人提案後亦須經評估程序，並檢附智財權共有合約。如該校外機構全額負擔專利相關費用，可免除評估程序。
(七)(六)受委任進行官方申請程序之智財權專業機構應於接獲委任後30日內完成專利說明書之初稿。若因提案人資訊提供不足致無法完成專利說明書之撰寫，智財權專業機構得報請承辦單位同意延後專利說明書初稿完成時間。如應補充之資料非短時間可完成者，承辦單位得暫緩該提案之進行。
(八)(七)專利審查期間官方審查意見之回覆，由智財權專業機構提供回覆說明，並經由提案人或提案人及承辦單位同意後，智財權專業機構始能繼續進行後續程序。
(九)(八)專利領證與維護費用繳納事宜，由承辦單位依政府法令及本作業要點第六點辦理。
(十)(九)承辦本校專利案件之智財權專業機構，須與本校簽訂委任合約。

	(一)提案人就其研發成果提請為本校之專利申請案件時，應先登入承辦單位研發案件管理系統，輸入提案人資訊與相關技術資料，輸入完成後30日內須上傳完整技術文件，始為正式提案，逾期未檢附完整文件者，視為撤回提案。如為政府計畫之研發成果，應檢附相關證明文件。
(二)承辦單位收受前項完整文件後，應聘請智財權專業機構評估其專利性與商業價值。
(三)專利申請案件之評估程序如下：
1.智財權專業機構應在承辦單位委託兩間智財權專業機構陪同下與提案人或發明人進行訪談，智財權專業機構於訪談後15日內完成該案之專利性與商業價值評估，並依據承辦單位所設計之制式表格製作評估意見表。若因提案人資訊提供不足致無法進行評估，智財權專業機構得報請承辦單位同意延後評估完成時間。如提案人或發明人應補充之資料，非短時間可完成者，承辦單位得暫緩該提案之進行。
2.評估後，智財權專業機構應於評估意見表中做成(包含但不限於)推薦申請、不推薦申請或其他建議該專利之結論，之經由承辦單位確認後將評估意見表傳送予提案人知悉。

3.提案人收受評估意見表之通知後，如有異議應於一星期內提出申復，逾期視同同意承辦單位之評估結論。

4.承辦單位於提案人提出申復後得再次評估並變更評估結果。

(四)承辦單位應將評估完成之評估意見表，提報科權會審議或核備。

(五)中華民國、美國與中國大陸以外國家之專利申請案，經智財權專業機構評估後，須有專利授權、技術移轉或產學合作之需求，並經科權會審議通過、研發長簽核，始可委任智財權專業機構進行官方申請程序。另經由世界智慧財產權組織(WIPO)、歐洲專利局(EPO)申請之專利案件，須依其官方專利申請程序，由科技權益委員會依次審議通過，研發長依次簽核，始可委任智財權專業機構進行各階段官方申請程序。
(六)約定由校外機構與本校共同申請智慧財產權者，提案人提案後亦須經評估程序，並檢附智財權共有合約。如該校外機構全額負擔專利相關費用，可免除評估程序。
(七)受委任進行官方申請程序之智財權專業機構應於接獲委任後30日內完成專利說明書之初稿。若因提案人資訊提供不足致無法完成專利說明書之撰寫，智財權專業機構得報請承辦單位同意延後專利說明書初稿完成時間。如應補充之資料非短時間可完成者，承辦單位得暫緩該提案之進行。
(八)專利審查期間官方審查意見之回覆，由智財權專業機構提供回覆說明，並經由提案人或發明人及承辦單位同意後，智財權專業機構始能繼續進行後續程序。
(九)專利領證與維護費用繳納事宜，由承辦單位依政府法令及本作業要點第六點辦理。
(十)承辦本校專利案件之智財權專業機構，須與本校簽訂委任合約。
	1. 第二項為承辦單位內部之作業細則，毋須於本要點中規範，故將其刪除。
2. 修改承辦單位收受提案人提案後之評估程序如下:
(1) 改由委任2間智財權專業機構評估。

(2) 新增提案人分擔評估費用之機制。

	第五點　提案人之義務
	第五點　提案人之義務
	

	(一)提案人應督促全體發明人遵守國家法令、本作業要點及本校其他相關規定。

(二)提案人應秉學術專業及誠實信用提供專利申請之完整技術內容及各項提案文件，並如有應擔保無不實或因其不實、抄襲、仿冒或竊取他人營業秘密之情事，如有前述情形，而侵害他人權益時，提案人應自負其責並對本校自負擔損害賠償一切責任。
(三)提案人之提案經准予申請後，應配合智財權專業機構進行會稿程序及各國專利申請與審查程序之進行，並提供相關資料。如因申請專利而有訴訟、訴願或行政訴訟之必要時，提案人應提供本校一切必要之協助。
(四)提案人於取得專利申請號前，應對其技術內容嚴守保密，以免喪失新穎性。
(五)如有第三人對研發成果或已取得之專利主張無效或提出撤銷程序時，提案人有義務無償協助本校進行必要之答辯或防禦。如專利權遭他人侵害時，提案人亦有義務無償協助本校進行侵害分析，並說明技術內容。
	(一)提案人應督促全體發明人遵守國家法令、本作業要點及本校其他相關規定。

(二)提案人應秉學術專業及誠實信用提供專利申請之完整技術內容及各項提案文件，如有不實或因其不實、抄襲、仿冒、竊取他人營業秘密而侵害他人權益時，提案人應自負一切責任。
(三)提案人之提案經准予申請後，應配合智財權專業機構進行會稿程序及各國專利申請與審查程序之進行，並提供相關資料。如因申請專利而有訴願或行政訴訟之必要時，提案人應提供本校一切必要之協助。
(四)提案人於取得專利申請號前，應對其技術內容嚴守保密，以免喪失新穎性。
(五)如有第三人對研發成果或已取得之專利主張無效或提出撤銷程序時，提案人有義務無償協助本校進行必要之答辯或防禦。如專利權遭他人侵害時，提案人亦有義務無償協助本校進行侵害分析，並說明技術內容。
	第二項新增提案人應擔保不侵權，將提案人負擔責任明確定義為損害賠償責任。

	第六點　專利費用
	第六點　專利費用
	

	(一)本作業要點所稱「專利費用」，係指專利申請程序與獲證後所需繳納之申請費、答辯費、證書費、維護費、年費、(國內外)專利事務所服務費及其他依法令應繳納之政府規費等。
(二)通過校內審查之專利申請案件，專利費用無政府或校外機構經費補助的部分依下列原則分配分擔比例，惟特殊情形得經科技權益委員會決依權利義務對等原則審議後調整之： 
1.
自專利獲證日起算五年以內：


(1)中華民國與美國專利申請案，由提案人分攤20%之專利費用。 


(2)前項國家以外之專利申請案，由提案人分攤30%之專利費用。

自專利獲證日起算第六年起至第十年屆滿止：由提案人分攤50%之專利費用。
2.
自專利獲證日起算第十一年起：由提案人分攤90%之專利費用。

(1)中華民國與美國專利申請案，由本校與提案人依 9：1 的比例分擔專利費用。 (2)前項國家以外之專利申請案，由本校與提案人依 7：3 比例分擔專利費用。
(三)專利申請案因官方審查程序所發生之費用，同一申請國家本校以補助三次為限。
(四)提案人以校方名義自行或委任智權專業機構向各國智權專責機關提出專利申請案，須待專利審查核准公告後，向承辦單位申請將專利權讓與回校方持有轉回校方控管。經承辦單位評估其具運用價值後，報請科權會同意轉回校方者持有，依研發成果管理辦法補助已支出之相關專利費用。惟提案人若有特殊理由無法遵循上述規定者，須依專案專簽核准。
(七)專利費用之申報提案人應須依本校會主計室之規定辦理。
(八)如有下述情況，提案人應全額負擔所發生之專利費用：
1.
專利答辯、領證、年費等因提案人延遲回覆而造成延遲之相關費用。
2.
發明人名單因提案人要求而新增、刪減或更正所發生之費用。

3.
專利說明書已進行撰寫或已撰寫完畢尚未提出官方申請，提案人臨時撤案、要求暫緩該案進行或延遲校稿所發生之費用。如是因發現關聯前案致必須放棄申請，可為除外事項。
4.
提案人自行委任未與承辦單位簽訂委任合約之智財權專業機構，專利費用皆不得請領補助。
5.
提案人以個人名義進行專利申請而發生之費用。
6.
提案人以個人名義申請之專利，辦理轉讓本校時發生之轉讓相關費用。但先前按本校規定提出專利申請後，評估為不推薦之案件除外。
7.
同一申請國家第四次起之專利審查相關費用。
8.
提案人依本作業要點第六點第四項之規定向承辦單位提出申請轉回校方持有並已經科權會同意，但提案人已支出之費用超過承辦單位制定之「國立清華大學專利申請統一收費標準」給付專利費用之上限，超過部分提案人應自行負擔。
	(一)本作業要點所稱「專利費用」，係指專利申請程序與獲證後所需繳納之申請費、答辯費、證書費、維護費、年費、(國內外)專利事務所服務費及其他依法令應繳納之政府規費等。
(二)通過校內審查之專利申請案件，專利費用無政府或校外機構經費補助的部分依下列原則分配分擔比例，惟特殊情形得經科技權益委員會依權利義務對等原則審議後調整之： (1)中華民國與美國專利申請案，由本校與提案人依 9：1 的比例分擔專利費用。 (2)前項國家以外之專利申請案，由本校與提案人依 7：3 比例分擔專利費用。
(三)專利申請案因官方審查程序所發生之費用，同一申請國家本校以補助三次為限。
(四)提案人自行或委任智權專業機構向各國智權專責機關提出專利申請案，須待專利審查核准公告後，向承辦單位申請將專利權讓與回校方持有。經承辦單位評估其具運用價值後，報請科權會同意轉回校方持有，依研發成果管理辦法補助已支出之相關專利費用。惟提案人若有特殊理由無法遵循上述規定者，須依專案專簽核准。
(七)專利費用之申報須依本校會計室之規定辦理。
(八)如有下述情況，提案人應全額負擔所發生之專利費用：
1.
專利答辯、領證、年費等因提案人延遲回覆而造成延遲之相關費用。
2.
發明人名單因提案人要求而新增、刪減或更正所發生之費用。

3.
專利說明書已進行撰寫或已撰寫完畢尚未提出官方申請，提案人臨時撤案、要求暫緩該案進行或延遲校稿所發生之費用。如是因發現關聯前案致必須放棄申請，可為除外事項。
4.
提案人自行委任未與承辦單位簽訂委任合約之智財權專業機構，專利費用皆不得請領補助。
5.
提案人以個人名義進行專利申請而發生之費用。
6.
提案人以個人名義申請之專利，辦理轉讓本校時發生之轉讓相關費用。但先前按本校規定提出專利申請後，評估為不推薦之案件除外。
7.
同一申請國家第四次起之專利審查相關費用。
8.
提案人依本作業要點第六點第四項之規定向承辦單位提出申請轉回校方持有並已經科權會同意，但提案人已支出之費用超過承辦單位制定之「國立清華大學專利申請統一收費標準」給付專利費用之上限，超過部分提案人應自行負擔。
	1. 第二項將提案人之分攤比例調高，並依專利年限區分。
2. 第四項明確定義專利轉回之程序適用於提案人以校方名義聲請之專利。
3. 第七項依校方現行組織將會計室更名為主計室。



	第七點　專利維護及讓與
	第七點　專利權維護及讓與
	

	(一)本校專利經政府公告獲證後由承辦單位負責專利權維護與管理。
(二)承辦單位應於專利權取得後即開始進行專利授權與讓與之規劃與推廣，並於一個月內於本校各相關網站公告周知。
(三)為推廣本校專利授權及讓與業務，承辦單位得與各學研機構、政府機關(構)、企業及智財權專業機構合作，並簽訂契約合作協議。
(四)本校專利權授權及讓與業務之推廣應以文件全程紀錄。
(五)(四)本校專利權之讓與，經承辦單位召開之研發成果讓與會議核准後，報請科權會核備公告讓與。
(六)(五)研發成果讓與會議審查專利權讓與案件，應依據政府法規及原計畫補助機關之讓與規定辦理。
(七)(六)本校獲證前專利讓與程序，比照本作業要點之規定辦理。
	(一)本校專利經政府公告獲證後由承辦單位負責專利權維護與管理。
(二)承辦單位應於專利權取得後即開始進行專利授權與讓與之規劃與推廣，並於一個月內於本校各相關網站公告周知。
(三)為推廣本校專利授權及讓與業務，承辦單位得與各學研機構、政府機關(構)、企業及智財權專業機構合作，並簽訂合作協議。
(四)本校專利權授權及讓與業務之推廣應以文件全程紀錄。
(五)本校專利權之讓與，經承辦單位召開之研發成果讓與會議核准後，報請科權會核備公告讓與。
(六)研發成果讓與會議審查專利權讓與案件，應依據政府法規及原計畫補助機關之讓與規定辦理。
(七)本校獲證前專利讓與程序，比照本作業要點之規定辦理。
	1. 將合作協議用語改成契約，以泛指所有形式之雙方書面合意。
2. 第四項為承辦單位內部之作業細則，毋須於本要點中規範，故將其刪除。

	第八點 專利權放棄
	第八點 專利權放棄
	

	(一)本校專利權自公告獲證後未曾授權使用者，由承辦單位依「國立清華大學研發成果管理辦法」之規定評估有無繼續維護之必要。經評估無繼續維護之必要者，承辦單位得報請科權會同意公告讓與。
(二)專利權公告讓與三個月後仍無他人有意購買或授權使用者，承辦單位得放棄繼續維護。
(三)專利權放棄維護者，若原提案人發明人認為該專利權仍有繼續維護之必要，且願意自行支付第四年至第七年維護費用70％，第八年至第十一年維護費用80％，第十二年起至專利權期滿維護費用90％者，該專利權得繼續予以維護。
(四)專利為政府機關委託獲補助計畫產出之研發成果時，承辦單位應另依相關遵照法規程序規定辦理報請主管機關核准放棄專利權之放棄。

	(一)本校專利權自公告獲證後未曾授權使用者，由承辦單位依「國立清華大學研發成果管理辦法」之規定評估有無繼續維護之必要。經評估無繼續維護之必要者，承辦單位得報請科權會同意公告讓與。
(二)專利權公告讓與三個月後仍無他人有意購買或授權使用者，承辦單位得放棄繼續維護。
(三)專利權放棄維護者，若原提案人認為該專利權仍有繼續維護之必要，且願意自行支付第四年至第七年維護費用70％，第八年至第十一年維護費用80％，第十二年起至專利權期滿維護費用90％者，該專利權得繼續予以維護。
(四)承辦單位應遵照法規規定報請主管機關核准放棄專利權。

	1. 刪除贅詞。

2. 第四項將政府機關補助專利費用之情形明確定義。

	第十點　罰則
	第十點　罰則
	

	(一)提案人違反本作業要點第五點之規定時，應依本校相關辦法懲處並。
(二)(一)本校教職員違反本作業要點第二點之規定時，本校得依相關法令追究其法律責任。

(三)(二)提案人依本作業要點之規定應繳納或補繳提案人專利分擔費用而拒絕或延遲繳納者，於本校依相關程序限期催告後，提案人仍不繳納時，本校得暫停提案人新提案之申請，並可依法實行抵銷、起訴追償或以嗣後發生之提案人專利權利金分配部分進行抵扣。
(四)(三)提案人依本作業要點之規定應繳納或補繳提案人專利分擔費用而拒絕或延遲繳納者，承辦單位應拒絕受理該提案人之新專利申請案，但因專利授權、技術移轉或產學合作所需者除外。
	(一)提案人違反本作業要點第五點之規定時，應依本校相關辦法懲處。

(二)本校教職員違反本作業要點第二點之規定時，本校得依相關法令追究其法律責任。

(三)提案人依本作業要點之規定應繳納或補繳提案人專利分擔費用而拒絕或延遲繳納者，於本校依相關程序限期催告後，提案人仍不繳納時，本校得暫停提案人新提案之申請，並可依法實行抵銷、起訴追償或以嗣後發生之提案人專利權利金分配部分進行抵扣。
(四)提案人依本作業要點之規定應繳納或補繳提案人專利分擔費用而拒絕或延遲繳納者，承辦單位應拒絕受理該提案人之新專利申請案，但因專利授權、技術移轉或產學合作所需者除外。
	將現行條文第一項及第二項合併以精簡用語。



	第十一點　專利權權益收入之分配
	第十一點　專利權權益收入之分配
	

	(一)本校專利權因授權或讓與等運用方式所取得之權益收入(包括但不限於權利金、衍生利益金、股票等)，發明人與各單位分配比例應依「國立清華大學研發成果管理辦法」第十三條之規定辦理。
(二)本校提案人若自行負擔之專利費用之全部超過本作業要點第六點第二項所訂標準者，科技權益委員會得依權利義務對等原則調整該件專利權益收入之分配比例如下。(本項經104年6月25日之會議再修正)
	(一)本校專利權因授權或讓與等運用方式所取得之權益收入(包括但不限於權利金、衍生利益金、股票等)，發明人與各單位分配比例應依「國立清華大學研發成果管理辦法」第十三條之規定辦理。
(二)本校提案人若自行負擔之專利費用超過本作業要點第六點第二項所訂標準者，科技權益委員會得依權利義務對等原則調整該件專利權益收入之分配比例。
	


	技轉金額(新台幣)
	200萬以下
	超過200萬，500萬以下部分
	超過500萬元部分

	技術提案人
	58%
	58%
	45%

	校方
	32%
	32%
	45%

	院 
	
	0.45%
	0.45%
	0.45%

	系所或中心
	
	2.55%
	2.55%
	2.55%

	承辦單位
	7%
	7%
	7%
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