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第八 第 者より 告 や 訟を された 合の対処

告書を した場合 対処

 

前記第七章「第二節 意匠権の権利行使」に説明したように、専利権、例

えば意匠権を行使する際に送付する警告書につき、一般的には（1）自社の意

匠が登録を受けていることを通知する警告書、及び（2）相手の商品が意匠権

を侵害している可能性があることを警告する警告書の 2 種類がある。種類

（1）の警告書の場合、単に相手に自社の意匠が登録されている事実に注意さ

せるだけで、権利の積極的な行使や、製造停止又は交渉などの意図がないの

で、通常これを受領した相手側は、確かに権利者の通知の通り当該意匠が登

録されているか、登録料と年金が納付されているかを確認し、それが事実で

ある場合は、後日の争いにより余計な出費又は企業の信用毀損が生じないよ

う、自社の製造、使用、販売、輸入する商品が当該意匠権を侵害するような

事情を回避する手段を取る（例えば、自社の製品又はサプライヤーの商品の

設計を変更する）。

一方、受領した書簡が種類（2）の警告書である場合、その内容は権利侵害

を厳しく指摘し、かつ、侵害を排除する意思が既に表明されている可能性が

高く、放っておくわけにはいかないので、次のような対応措置を積極的に取

るべきである。

通常、警告書には、解決方法について交渉するため、権利者又は代理人に

連絡しなければならない回答期限が指定されている。指定された期限内に権

利侵害の可能性を確認できない、又は交渉のための切り札を準備する時間が

足りない場合、まずは電話又は書簡にて、調査中であること、及び回答する

意向があることを先方に通知する。また、権利侵害が指摘されているが、警

告書にその指摘を裏付ける侵害対比説明表がない場合、警告書受領者がは、

「指摘が事実か否かを確認できるように、権利者には侵害対比説明表を提出

する義務がある」と相手側に告げ、これにより少し時間稼ぎできる。
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 実際の事例では、警告書受領者が規模の小さい輸入会社、一般の商店など

であれば、被疑侵害品を販売し続けた場合、後発の侵害紛争に費やす時間と

コストは割に合わないため、大抵の場合は、警告書受領後、直ちに商品を回

収して、「今後一切販売しない」と返信する。権利者がその後の侵害事実がな

いことを確認できれば、事件は終結する。通常は、警告書受領者の規模が大

きいほど、受領した後、弱気を見せないよう、直ちに侵害を認めないことが

多い。又は、警告書受領者に商品を供給するサプライヤーの規模が大きく、

直ぐに出荷を止めたくないため、代わりに解決し責任をもって対応する用意

があると表明する場合もある。この場合は、次のような対応措置を取るべき

である。

形式 有効 査 に 権 侵害

可能性

まず、警告書に記載されている意匠権が少なくとも形式上有効に存在して

いるかを調査する。調査方法は、第二章「第二節 台湾での事業展開前に実

施しておくべき事項と事例の紹介」の説明のとおりである。同時に、係争意

匠権の内容、公告日、権利期間、年金納付状況なども調べる。確かに有効に

存在している場合は、更に、自社の製品が侵害している可能性があるかを確

認する。

意匠権侵害の分析と判断は、「第六章 意匠権侵害の判断について」の説明

を参考にすることができるが、意匠等の専利権に係わる侵害鑑定は高度な専

門力を要し、かつ、各国・地域で判断する実務と見解もしばしば相違するた

め、台湾において信頼性が高く、経験が豊富な専門的な鑑定会社や弁理士、

専利代理人に依頼するのが好ましい。専門的な鑑定会社がその専業によって

非侵害の結論を出した場合、後日民事訴訟事件に発展したとき、その非侵害

の鑑定報告により「故意の侵害がない」と主張することが可能で、これによ

り、裁判所が「懲罰的な損害賠償金の必要性がない」と判断する可能性もあ

る。
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三 交渉 切り札 用意

権利非侵害鑑定書を入手することは、交渉の切り札の一つである。しか

し、一般的な場合、警告書を送った権利者は有利な侵害鑑定書を取得してい

る可能性が高いので、紛争を解決するため、その他の有利な事実証拠も見つ

ける必要がある。通常、最も採られている方法は、以下の 2 つである。

 し 無

第五章の「第一節 無効審判請求」の説明のとおり、意匠権が無効

審判により取り消された場合、最初から存在しなかったものと見なさ

れる。よって、警告書に記載されている係争意匠権の出願日又は優先

日の前に公開された同一又は類似の先行意匠を探し出すことができ

れば、「係争意匠権は登録されるべきではない」と指摘し、又は当該

意匠権に対し無効審判を請求することができる。当該先行意匠により

警告に用いられた意匠権の有効性が損なわれる恐れがあると権利者

が判断した場合、無効審判請求がなくても、権利者は次の行動を止め

る可能性もある。一方、警告書受領者が無効審判を請求した場合、権

利者と交渉して和解の可能性を探ることが考えられる。例えば、権利

者が今後一切同じ意匠権により自社及び／又はその元受け、下請け業

者を嫌がらせしなければ、無効審判請求を取り下げるなど。

 の 利 と

もう一つの積極的な防御策は、相手に打撃を与えられる自社の権利、

例えば、商標権、専利権、著作権などがあるか否かを検討する。相手

に脅威をもたらせるような自社権利が見つかった場合、相手は次の行

動を止める可能性があり、又は相手に相互実施許諾による提携を申し

出て、和解へと進めることが考えられる。 

四 公 用 可 性

第七章の「第二節 意匠権の権利行使」における警告書関連説明のとお

り、警告書に意匠権侵害鑑定報告や、侵害対比説明表など、権利を侵害する

可能性を裏付ける資料がないにもかかわらず、直ちに被疑侵害品を製造・輸

入する被疑侵害者と取引する「下請け業者」に警告書を送り、又は下請け業
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者に警告書を送る前に、直接製造・輸入・代理業者に警告書を送っていなか

った場合は、「権利の不当行使より、下請け業者に自社との取引行為を怖がら

せて市場秩序に影響をもたらしたため、公平取引法に違反する疑いがある」

と主張することが可能である。

したがって、警告書を受領した者が前記「下請け業者」に該当し、かつ、

元請け業者の商品に確かに権利侵害の疑いがあることを合理的に裏付ける書

類が警告書に添付されていないもの、甚だしくはその書類を求めても提出を

拒むものに対しては、「当該権利者の行為は公平取引の秩序に違反するもの」

として、公平取引委員会に対し摘発することが考えられる。

五 存 し

特殊な手段としては、直接裁判所に対し「確認の訴え」を提起することも

ある。即ち、証拠を添付して、自社の商品が当該意匠権を侵害しないことを

裁判所に調査してもらい、又は当該意匠権に取消しの理由があるため、権利

者は警告書受領者に対し権利を行使することができないことを裁判所に調査

してもらう。知的財産局に対し無効審判を請求することと類似するところ

は、和解に持ち込むための積極的手段であり、自社の行為の正当性に高度な

自信があること、及び権利侵害の指摘を容易に受け入れず譲歩しない姿勢を

示すことである。また、相違する点は、請求権が存在しないことを確認する

訴えは、民事裁判所（一般的には「知的財産裁判所民事部」）に対して提起

し、民事事件に属するため、権利侵害の有無及び意匠権有効性の有効性の有

無に関する裁判所の確認の結果は、この事件における当事者のみを拘束し、

その他の事件に及ばないことである。

この「請求権が存在しないことを確認する」訴えの法律上の根拠は、主に

民事訴訟法第 247 条 の規定である。この種の訴訟形態は、権利侵害警告書を

                                                   
84 民事訴訟法第 247 条：「法律関係の確認を求める訴えは、原告が確認判決による法的利益

を受けない場合、提起してはならない。証書の真偽又は法律関係の基礎事実の存否を確認す

る訴えについても同じである。  

前記にいう法律関係の基礎事実の存否を確認する訴えは、原告がその他の訴訟を提起で

きない場合に限る。 
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受領した者にとっては存在する必要がある。これは、権利者が既に警告書受

領者に対し意匠権侵害訴訟を提起した場合、警告書受領者も平等に、権利侵

害訴訟を審理する裁判所に証拠を提出して、自社商品の非侵害事実及び／又

は相手の意匠権の無効性を証明できるようにするためである。一方、権利者

が協議するよう警告書を送付しただけで、この警告書が警告書受領者の下請

け業者にも送付された、又は権利者がネット上で、関連商品に権利侵害の疑

いがある旨の情報を流しておきながら、一向に裁判所に権利侵害訴訟を提起

する動きがない場合、警告書受領者のクライアント又は潜在的な取引対象に

「当該商品が他人の意匠権を侵害する可能性がある」という疑念を生じさせ

かねず、取引を中止又は減少させ、警告書受領者が被る損失が無期限に長引

いてしまう恐れが生じてくる。そのため、民事訴訟法第 247 条の規定によ

り、警告書を送付した権利者が民事の権利侵害訴訟を提起していない場合、

警告書受領者（又は下記の事例に示される警告書受領者の商品サプライヤ

ー）は自ら提訴し、裁判所に権利侵害の責任の有無を確認してもらい、この

ような法律関係の未決状態を打破することができる。

調べたところ、これまで知的財産裁判所が審理した事件では、意匠権侵害

関係が未決のため、被疑侵害者が自ら確認の訴えを提起した事例はない。一

方、特許又は実用新案においては、権利侵害関係が未決のために確認の訴え

が提起された事例は少なくない。例えば、次の事件がある。

 

財 104年 2015年 民専 字第 22 件

                                                   
前記の場合、同一の訴訟手続きにより他の訴訟を提起できるとき、審判長は釈明しなけれ

ばならない。それにより、原告が訴えを変更・追加した場合、第 255 条１項前段の規定により

制限されない。」 
85知的財産裁判所 104 年（2015 年）民專訴字第 22 号:「民事訴訟法第 247 条 1、2 項により…

「確認判決による法的利益を直ちに受ける」とは、法的状態の存否が不明確であり、つまり、

当該法的状態の存否について双方が争っているために、原告の私法上の法的地位が侵害され

る危険があるが、当該危険は確認判決により排除できること（最高裁判所 27 年（西暦 1938 年）

上字第 316 号、42 年（西暦 1953 年）台上字第 1031 号判例趣旨参照）をいう。つまり、原告

は、主観上、その法的地位に不安定な状態が存在し、かつ、このような不安定な状態は確認判

決により排除することが可能である。仮に裁判所の判決により確認されても、その不安定な状

態を排除できない場合、確認判決による法的利益を直ちに受けるようなことがあるとは認め

られがたい（最高裁判所 90 年（西暦 2001）台上字第 961 号民事判決）。…被告の弁護士が訴

外人である東森得易購入社（ネット通販サイト業者）に警告書を送付した行為は、確かに、原
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本事件は、係争特許の権利者がネット通販サイト業者数社に権利侵害警告

書を送付したたため、これらのネット通販サイト業者は商品を撤収して二

度と販売しないと返答したが、当該商品を取り扱いネット通販サイト業者

に販売した販売会社（即ち、「確認の訴え」の原告）は、損失が無期限に続

くことに納得できず、裁判所に対し、請求権が存在しないことを確認する

訴えを提起した。これに対し、裁判所は「被告の弁護士が訴外人である東

森得易購入社（ネット通販サイト業者）に警告書を送付した行為は、確か

に、原告の係争商品が被告の係争専利を侵害したか否かの関係を不明確な

状態にしたため、原告の私法上の法的地位が損害を受ける危険があり、こ

の危険は確認判決により排除することができる。上記により、原告が本件

確認の訴えを提起したことは、法に合致するものである」と示した。裁判

所が対比した結果、「係争商品は係争特許の請求項 に対し、文言侵害も

均等侵害もないため、被告は係争特許権をもって原告に対し権利を主張し

てはならない。よって、原告が民事訴訟法第 条 項の規定により、係

争特許権に基づく被告の原告に対する侵害排除請求権、侵害防止請求権及

び損害賠償請求権が何れも存在しないことを確認するよう請求したこと

は、法に合致するものであるので、認められるべきである」との判決を下

した。 
 
 

財産 103 年 2014 年 民専 第 39 86 件 

                                                   
告の係争商品が被告の係争専利を侵害したか否かの関係を不明確な状態にしたため、原告の

私法上の法的地位が損害を受ける危険があり、この危険は確認判決により排除することがで

きる。上記により、原告が本件確認の訴えを提起したことは、法に合致するものである。」 
86知的財産裁判所 103 年（西暦 2014 年）民專上字第 39 号: 

「本件上訴人は、係争商品は係争実用新案権を侵害すると考え、2013 年 7 月 30 日に被上訴人

である高島新健康社及び訴外人である京華城社に警告書を送付した。しかし、被上訴人は、係

争商品の係争実用新案権への侵害を否認したため、被上訴人が上訴人の係争実用新案権を侵

害したか否かについて双方は争っている。しかし、上訴人は被上訴人に対して提訴しなかった

ため、被上訴人の係争商品が上訴人の係争実用新案権を侵害したか否かが不明確な状態にな

ってしまい、被上訴人の私法上の法的地位が侵害される危険がある。被上訴人が本件訴訟を提

起したのは、係争実用新案権に基づく上訴人の被上訴人に対する侵害排除請求権、侵害防止請

求権及び損害賠償請求権が何れも存在しないことを確認するためであり、この確認訴訟は被

上訴人の私法上の法的地位が侵害される危険を排除する。前記説明に鑑みれば、被上訴人は当

然本件確認の訴えを提起することができる。……被上訴人は行政的手段で係争実用新案に対
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本事件は、実用新案権の権利者が流通業者数社に権利侵害警告書を送付

したため、 入業 は権利侵害関係が不明確な状態であることにより

その商品に対する流通業者の信頼を失ってしまうことを危惧し、裁判所に

請求権が存在しないことを確認する訴えを提起した。本事件と前記の事例

との主な相違点は、次のとおりである。（1）商品輸入業者（即ち、原告及

び被上訴人）は裁判所に、先行意匠証拠を提出するとともに、係争実用新

案権に取消しの理由があることを確認するよう請求した結果、裁判所は、

係争実用新案権に「取消しの理由があるので、知財案件審理法第 条 項

の規定により、上訴人は被上訴人に対し権利を主張することができない。

よって、被上訴人が、係争商品に対する上訴人の侵害排除請求権、侵害防

止請求権及び損害賠償請求権は何れも存在しないことを確認するように

請求したことには理由がある。上訴人敗訴とした原審の判決は妥当である」

との判決を下した。（2）当該商品の輸入業者は既に係争実用新案に対して

無効審判を請求したため、権利者は、当該輸入業者が既に行政的手段によ

り救済を求めたため、「係争実用新案権が登録要件を満たしているか否か

は行政手続きにより処理すべきであり、被上訴人が別件で訴訟を提起でき

る以上、当然本件確認の訴えを提起してはならない」と主張をした。これ

に対し、民事裁判所は、「行政訴訟の対象は、係争実用新案権を取り消すべ

きか否かであり、本件確認の訴えの訴訟対象は、上訴人が係争実用新案権

により被上訴人に対して権利を主張できるか否かであり、両者は同じでな

い」と示し、商品輸入業者が提起した確認の訴えを審理した。

 
  

                                                   
し無効審判を請求したが、行政訴訟の対象は、係争実用新案権を取り消すべきか否かであり、

本件確認の訴えの訴訟対象は、上訴人が係争実用新案権により被上訴人に対して権利を主張

できるか否かであり、両者は同じでない。よって、被上訴人が上訴人に対し損害賠償訴訟を提

起した、又は係争実用新案に対し無効審判を請求したとしても、何れも上記民事訴訟法第 247

条 2項の規定にいう「他の訴訟を提起できる場合」に該当しないので、上訴人の前記抗弁は採

用するに足りず、「本件確認の訴えを提起できる」との被上訴人の主張には根拠がある。」 
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侵害 を提訴さ た場合 対処

 
 

又 備

 
1. の

 
裁判所から権利侵害で訴えられた旨の書類を受領したとき、まずは

原告が意匠権者又は提訴する権利を有する者か否か、及び意匠権が形

式上有効な存続期間内にあるかを確認する。実際の事例では、専用実

施権者が意匠権侵害訴訟を提訴した例がある。しかし、当該専用実施

権者の主張する、被疑侵害者が賠償責任を負う権利侵害の起算日より、

実施許諾契約の発効日が遅い場合、当該専用実施権者はこの期間の全

ての損害賠償について主張することができない可能性がある。

 
2. 可 に る

 
裁判官は、まず双方に和解の意思があるか否かを確認する場合があ

る。或いは当事者が和解の意思があることを自発的に裁判所に表明す

ることもある。双方の何れも和解について話し合う意思があると表明

した場合、裁判官は双方に時間及び和解の提案を与える。この場合、

前記第八章「第一節 警告書を受けた場合の対処」の三、四を参考に

し、示談の材料を用意することができる。

3. い

被告が商品製造者又はその他上流のサプライヤーでなく、単に下流

の業者である場合、通常、被告はサプライヤーとの間に仕入れ契約が

結ばれており、仕入れ契約には、通常、仕入れた商品をめぐる専利侵

侵害紛争が起きた場合、サプライヤーが損害賠償など一切の不利益を

負う責任があることが約定されている。そのため、まずは、意匠権侵

害を訴える起訴状を受領したことなどをサプライヤーに連絡すべき

である。意匠権侵害を訴えられた被告に和解の意思がない場合（例え

ば、会社の信用が損なわれた、又はマーケットシェアが奪われたなど

の理由で）、明確にサプライヤーに伝えるべきである。サプライヤー

が和解による早期解決のみを希望し、訴訟には協力しないスタンスで
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ある場合、被告は民事訴訟法第 58 条 、65 条 、66 条 の訴訟告知及

び訴訟参加の関連規定により、書面にてサプライヤーと被告間の権利

義務関係を明記するとともに、本件訴訟及び進捗状況をサプライヤー

に告知するよう裁判所に表明し、裁判所に訴訟を告知する書類を当該

サプライヤーに送付してもらう。この場合、依然としてサプライヤー

が訴訟に参加しない場合、民事訴訟法第 条 の「告知を受けた者が

参加しない又は遅れて参加した場合、訴訟に参加することができた時

に参加したものと見なされる」との規定により、将来、「訴訟の結果

が不当又は無効である」と主張することができない。

一方、サプライヤーが被告の訴訟行為に協力する意思がある場合は、

自発的に民事訴訟法の第 58 条の規定により「訴訟参加」を申立て、

当該事件において被告を補助して訴訟行為を行い、又は、更に民事訴

訟法第 64 条 の規定により、双方が同意した上で、被告に代わって訴

訟を引き受け、元の被告を訴訟から離脱させる。但し、本件訴訟の判

                                                   
87 民事訴訟法第 58 条：「当事者双方の訴訟について法律上の利害関係を有する第三者は、そ

の一方を補助するため、当該訴訟の継続中に、参加することができる。 

参加は、上訴、抗告又はその他訴訟行為と合併して行うことができる。  

当事者双方の確定判決について法律上の利害関係を有する第三者は、前段階の訴訟手続

きにおいて既に参加した者は、その一方を補助するため、再審の訴えに参加することができ

る。」 
88民事訴訟法第 65 条：「訴訟係属中、当事者は自身の敗訴に起因する法律上の利害関係を有

する第三者に告知することができる。  

訴訟の告知を受けた者は、その告知を伝送することができる。」 
89民事訴訟法第 66 条：「訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書類を裁判所に提

出しなければならず、裁判所から第三者に送付する。前記書類は相手にも送付しなければなら

ない。」 
90民事訴訟法第 67 条：「告知を受けた者が参加しない又は遅れて参加した場合、訴訟に参加

することができた時に参加したものと見なされ、第 63 条の規定を準用する。」。同法第 63 条

には、「参加人は補助した当事者に関し、本件訴訟の裁判が不当であると主張することができ

ない。但し、参加人が参加した時点での訴訟の進捗程度又は当該当事者の行為により、攻撃若

しくは防御方法を使用できなかった、又は当事者が故意若しくは重大な過失により参加人も

知らない攻撃又は防御方法を用いなかった場合は、この限りでない。また、参加人が補助した

当事者は、参加人に対しても、前記の規定を準用する。」 
91民事訴訟法第 64 条：「双方が同意した場合、参加人は補助する当事者に代わり訴訟を引き

受けることができる。  

参加人が訴訟を引き受けた場合、補助された当事者は訴訟を離脱する。但し、本件訴訟の

判決は、離脱した当事者にとっては依然として效力が発生する。」 
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決は、離脱した当事者に依然として效力が発生する。また、サプライ

ヤーが訴訟に参加したくない場合（例えば、相手に実際のサプライヤ

ーの身分を知られたくない）でも、サプライヤーが、訴訟に関する被

告の全ての需要に協力することに同意してくれれば、共同で訴訟代理

人に依頼し、被告の名義で訴訟に臨むことも考えられる。

4. 可 及び

 
権利侵害を訴えられた商品が確かに相手の意匠権を侵害したかを

評価する必要がある。侵害の対比分析と判断は、「第六章 意匠権侵

害の判断について」の説明を参考にすることができるが、意匠等の専

利権に係わる侵害鑑定は高度な専門力を要し、かつ、各国・地域では

判断する実務と見解もしばしば相違するため、台湾において信頼性が

高く，経験が豊富な専門的な鑑定会社や弁理士、専利代理人に依頼す

るのが好ましい。

それと同時に、先行意匠文献を調査し、相手の意匠権に新規性と創

作性があるかを検討することを推奨する。「第五章 第三者が所有す

る同一又は類似の意匠権を発見した場合の対応」の説明のとおり、意

匠権が無効審判により取り消された場合、最初から存在しなかったも

のと見なされる。よって、係争意匠権の出願日又は優先日の前に公開

された同一又は類似の先行意匠を見つけた場合、本件訴訟において無

効の抗弁をすることができるほか、無効審判を請求し当該意匠権が取

り消されるようにすることも可能となる。

 

 

中 応

 

訴訟手続きの詳細は、第七章「第二節 意匠権の権利行使」の五の說明

を参照されたい。権利者による権利行使に対し、権利侵害を訴えられた場

合は、事実関係を十分に確認し、以下のような主張又は抗弁が可能かを検

討すべきである。 
 

1. 效

 
第七章「第一節 意匠権の権利行使及び権利侵害責任の関連規定」

の説明のように、意匠権権利侵害のため提起された民事訴訟に最も基
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本的でよく用いられる請求権の基礎は、「権利侵害行為」に基づく損

害賠償請求権である。意匠権者が、ある者がその意匠権を侵害したこ

とを知った場合、被疑侵害者の身分を「知った」後から 2 年以内に権

利行使をしなければならない。そうでなければ、権利侵害を訴えられ

た者は、「その権利侵害行為に基づく損害賠償請求権は時効により消

滅した」と主張することができる。権利侵害行為があったときから 10
年の間に、意匠権者は全く調査せず、知らないままでいて、10 年経過

した後初めて権利侵害訴訟を起こした場合、権利侵害を訴えられた者

は同様に、「損害賠償請求権は時効により消滅した」と主張すること

ができる。

2. 

意匠権非侵害の主張に関しては、第七章「第二節 意匠権の権利行

使」の説明、特にその中の「五、 民事訴訟手続きにより権利侵害訴

訟を提起（不当利得の主張を含む）」の説明をご参照いただきたい。

一般的には、次のような主張が考えられる。

(1) 被疑侵害者に被疑侵害品を製造、販売、販売の申し出、使用、又は

上記目的のために輸入したことがあることを証明できない 
 
第七章「第二節 意匠権の権利行使」 「一、 被疑侵害品の調

查」の説明のように、権利者が提訴前に「被疑侵害品の調查」作業

をしっかり行っていなければ、裁判所に提出した被疑侵害品、統

一発票（領収書）などの証拠と、被告との間の合理的な関連性を作

ることができない可能性がある。例えば、被疑侵害品の外観と被

告の公開発行のカタログにおける商品の外観が異なり、又は被疑

侵害品の購入により入手した開封前の包装又は統一発票（領収書）

で当該被疑侵害品が被告により出荷されたことを合理的に証明で

きない。この場合、被告は、「原告が裁判所に提出した被疑侵害品

の出所は不明であるため、原告証拠は、被疑侵害者に被疑侵害品

を製造、販売、販売の申し出、使用、又は上記目的のために輸入し

たことがあることを証明できない」と主張できる。この場合、一般

的に裁判所はこの部分の証明について強化する又は証拠を補充す

るよう原告に命じる。   
 
但し、被告に確かに被疑侵害品を販売、製造又は輸入した行為
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があり、裁判所が、被告による販売、製造又は輸入の行為であるか

否かを確認するよう被告に命じたとき、依然として承認しなけれ

ばならない。しかし、前記争いをしたことが、被告に有利に出るこ

ともある。なぜなら、原告が被疑侵害品の関連証拠（例えば、統一

発票（領収書）、カタログ、被告によるニュースレターなど）を補

充提出・説明した場合、被告は原告が知り得て入手可能な被疑侵

害品の関連証拠の程度を把握することができるからである。これ

らの証拠が、被告の製造・販売する類似商品のうちの一つや二つ

の型番のものとしか関連付けられない場合、被告はそれに乗じて、

裁判所に対し、本件の審理範囲をその一つや二つの型番のものに

限定するよう請求することが可能となる。 
 

(2) 意匠権の権利範囲に被疑侵害品のない特徴が含まれている 
 
第六章「第二節 意匠権範囲の確定」の説明のように、意匠権侵

害の対比は、まず意匠権の権利範囲を確定してから、確定された

意匠権の権利範囲と被疑侵害品を対比して判断する。被告であれ

ば、裁判所に提出された全ての被疑侵害品の係争意匠権の図面に

記載されている意匠との相違点を詳細に対比し、「これらの相違点

により全体の外観による視覚上の相違は顕著であるため、一般の

消費者に誤認混同を生じさせず、かつ、異なる視覚的効果を与え

る」ことを極力主張すべきである。 
 
知的財産裁判所 106 年（西暦 2017 年度）民專上字第 19 号事件

は、その一例である。被疑侵害者は、係争商品と係争意匠の図面に

開示された内容との相違点を逐一対比説明し、裁判所が双方の主

張を考慮した後、「意匠権侵害の対比は、係争意匠の図面に開示さ

れた全体の内容と係争商品における対応内容と対比するものであ

り、係争商品と係争意匠に共通の基本的構成形態又は共通の個別

の設計特徴があるからと言って、直ちに両者の外観が同一又は類

似であると判断してはならない。判断の際は、各特徴間の相対関

係及びそれらによって構成された全体の外観について分析すべき

である。…係争商品のねじ部は、下へ凹溝の底端まで延伸し、作業

端の下半部に環状部を形成しているので、ねじ部が凹溝の中央部

までしか延伸していないという係争意匠の特徴とは明らかに異な

る。また、特徴 e の比例関係の相違も加えると、両者の視覚上の焦

点が異なり、全体的に係争商品の外観は係争意匠と明らかに異な

る視覚的印象を生じている…」と判断した。本事件においては、被
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疑侵害者も先に公開された意匠を証拠として係争意匠に創作性が

ないことを主張したため、裁判所は意匠権の範囲の解釈時、一部

の特徴を「新規特徴」（即ち係争意匠の先行意匠に対しての重要な

特徴を考慮した）とし、被疑侵害品には当該新規特徴がないため、

被疑侵害者の「侵害しない」との主張を認めた。 
 

3. の主張

 
第七章「第二節 意匠権の権利行使」「五、 民事訴訟手続きによ

り権利侵害訴訟を提起（不当利得の主張を含む）」の説明のように、

知財案件審理法第 16 条には、「当事者が、知的財産権に取消し、廃止

すべき理由があると主張又は抗弁する場合、裁判所はその主張又は抗

弁に理由があるか否かにつき自ら判断しなければならず、民事訴訟法、

行政訴訟法、商標法、専利法、植物品種及び種苗法、又はその他の法

律の訴訟手続き停止に関する規定が適用されない。 
 
前項の状況につき、裁判所が取消し、廃止の原因があると認めた場

合、知的財産権者は当該民事訴訟において相手側に対し権利を主張す

ることができない。」 
 
そのため、被疑侵害者は意匠権に取消しの理由があることを挙証し

て主張することができる。最もよく見られる意匠権無効の事由は、新

規性又は創作性を備えないことである。この場合、被疑侵害者は先行

意匠を提出するとともに、これらの選考意匠と係争意匠の意匠構成が

類似している理由、又は先行意匠と比較して、係争意匠は特殊な視覚

的効果を生じておらず容易に完成できる理由を説明しなければなら

ない。裁判所は、現行専利法 122 条 1、2 項の規定により、知的財産

局が作成した意匠審査基準を参考にしながら、係争意匠が新規性又は

創作性を備えるか否かを判断する。 
 
実務上では、適切な先行意匠証拠が挙げられたことにより、裁判所

は、「係争意匠は無効で、意匠権者は被疑侵害者に権利を主張するこ

とはできない」と認めた事例が少なくない。例えば、第七章「第二節

意匠権の権利行使」五．「3.証拠調查」に例として挙げた知的財産裁判

所 106 年（西暦 2017 年）民專訴字第 14 号事件がそうである。 
 
前記知的財産裁判所 106 年（西暦 2017 年）民專上字第 19 号事件92

                                                   
92知的財産裁判所 106 年（西暦 2017 年）民專上字第 19 号：「係争意匠と係争商品の相
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は、意匠権無効の抗弁をしたことにより、「非侵害の主張」にも役に

立った事例である。本事件において、被疑侵害者は公開済の先行意匠

を証拠とし、係争意匠権に創作性がないと主張した。裁判所が先行意

匠証拠と係争意匠を対比したところ、先行意匠の「ねじ部が設けられ

ていないか、ねじ部が設けられていても凹溝が同様な長さで配置され

ている」構成と、係争意匠の「ねじ部が作業端の頂部から下へ凹溝の

中央部まで延伸し、凹溝の長さがねじ部よりも明らかに長い」という

特徴とが明らかに異なるため、意匠権の権利範囲の解釈時から当該特

徴を「新規特徴」（即ち係争意匠の先行意匠に対する重要な特徴を考

慮した）とし、被疑侵害品には当該新規特徴がないため、権利侵害が

成立しないと認めた。 
 

4. 失が い と

 
第七章「第二節 意匠権の権利行使」「五 民事訴訟手続きにより

権利侵害訴訟を提起（不当利得の主張を含む）」「3．証拠調査」「（5）
被疑侵害者に故意又は過失があったか否か」の説明のように、専利法

第 142 条 1 項により準用した同法第 96 条 2 項の規定によれば、意匠

権者が「故意又は過失」によりその意匠権を侵害した場合、初めて損

害賠償の責任を負う。被疑侵害者が、会社規模が大きくない、又は係

争意匠分野関連の事業者ではなく、意匠権を侵害したのは偶然である

（例えば、単にある商品を購入して展示したのみで、大量に販売した

わけではない）場合、「権利侵害を合理的に予見することが困難であ

ったため、意匠権を侵害する故意又は過失がない」と主張することが

可能である。前記知的財産裁判所 106 年（西暦 2017 年）民專上更（二）

字第 1 号事件の判決の見解によれば、事業の営業項目は係争意匠の分

                                                   
違する特徴 d について言えば、係争意匠の審査時の参考文献および被上訴人が前審で

2016 年 10 月 7 日付の民事答弁書に引用された有効性証拠から分かるように、前記先行

意匠はねじ部が設けられていないか、ねじ部が設けられていても凹溝が同様な長さで配

置されている。一方、係争意匠の作業端には、6 個のねじ部及び凹溝が間隔を置いて配

置され、ねじ部が作業端の頂部から下へ凹溝の中央部まで延伸し、凹溝の長さがねじ部

よりも明らかに長い。つまり、係争意匠の特徴 d が構成する「ねじ部」と「凹溝」の配

置關係は、先行意匠と何れも明らかに異なるので、当該相違特徴 d は係争意匠の「先行

意匠と明らかに異なる意匠特徴」（即ち係争意匠の新規特徴）であることが分かる。係

争商品と係争意匠の対応する特徴 d について言えば、係争商品のねじ部は下へ凹溝の底

端まで延伸し、作業端の下半部に環状部を形成しているので、ねじ部が凹溝の中央部ま

でしか延伸していないという係争意匠の特徴とは明らかに異なるので、係争商品は係争

意匠の d の新規特徴を有していない。」 
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野と異なり、営業規模も小さく、その侵害行為は偶然であるなどの場

合は、注意義務の違反がなく、権利を侵害する過失がないため、損害

賠償の責任を負わないと認められる可能性がある。 

5. に う う

 
通常、裁判所は、係争製品が侵害し、かつ、意匠権が有効である場

合にのみ、損害賠償の調查を行うが、後日の上級審の審理の便宜のた

め、たとえ権利者の訴えを棄却しようとする場合でも、事実審の裁判

所（例えば一審の裁判所）が証拠を存分に調査し、訴訟手続きにおい

て損害賠償の算出に関する証拠資料を提出するよう、当事者双方に命

じることもある。 
 
裁判所が損害賠償の算出に関する証拠資料の提出を当事者双方に

命じた場合、裁判所が権利侵害の有無又は有効性に関する心証を開示

するとは限らず、また、損害賠償算出用の関連営業資料は通常被疑侵

害者の重要な商業秘密であるため、これらの資料が安易に相手に入手

されないように、被告の商業秘密を守る必要があるので、権利非侵害

又は意匠権は無効と判断された場合、現段階で更に損害賠償を調査す

る必要がないことを裁判所に気付かせることが好ましい。 
 
一方、裁判所が依然として損害賠償の調查を進めようとする場合、

被疑侵害者は被疑侵害品の販売に関する財務資料の提出を命じられ

る、又は相手が裁判所に対して税務機関から関連資料を取り寄せるよ

う請求することがある。このような場合、被疑侵害者は、知財案件審

理法第 11 条93の規定のとおり、相手の当事者及び代理人などに対し

                                                   
93 知的財産案件審理法第11条：「当事者又は第三者が、その保有する営業秘密につき、次

に掲げる情況に該当することを釈明する場合、裁判所は該当事者又は第三者の申立て

により、もう一方の当事者、代理人、補佐人又はその他訴訟関係人に対し、秘密保持

命令を出すことができる。 

1. 当事者の書面の内容に当事者又は第三者の営業秘密が記載され、或いは既に取

り調べられ又は取り調べられるべき証拠の内容に当事者又は第三者の営業秘

密が含まれている。 

2. 前号の営業秘密が開示され、或いは該訴訟追行以外の目的で使用されることに

より、該当事者又は第三者の該営業秘密に基づく事業活動が妨害される虞があ

り、これを防ぐため、その開示又は使用を制限する必要がある。 

前項の規定は、もう一方の当事者、代理人、補佐人又はその他の訴訟関係人が、申

立て前に、既に前項第1号に規定される書面の閲覧又は証拠の取調べ以外の方法に
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て秘密保持命令を下すよう、裁判所に申し立てることができる。例え

ば、代理人のみが閲覧し、その内容を相手の当事者に漏洩しない、又

は資料を裁判所に提出するが、相手に閲覧させないことを裁判所に申

し立てる。裁判所は状況に応じ、秘密保持の程度と範囲を決める。 
 

 

                                                   
より、該営業秘密を取得し、或いは保有している場合、これを適用しない。 

秘密保持命令を受けた者は、該営業秘密について、該訴訟以外の目的を実施する

ためにこれを使用することはできず、或いは秘密保持命令を受けていない者に対

し開示することはできない。」 
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添付

委任状
（法人用）

委任者  は、 
（法人の名称） 

中華民国特許法第11条の規定に基づき、○○○法律事務所（住所：○○○○○○）の○○○

弁護士及び○○○弁理士に対して、中華民国における特許代理人/弁理士として、共同で又

はそれぞれ、中華民国における特許、実用新案及び意匠登録の出願並びに中華民国における

特許、実用新案及び意匠登録に関連する事項の処理を行うことを委任します。委任する事項

は、中華民国特許施行規則第10条の規定により特別に委任する必要のある以下の事項を含

みますが、これらに限られません。 

(1) 代理人の選任又は解任 
(2) 出願の取下 
(3) 分割出願の取下 
(4) 変更出願の取下 
(5) 再審査の請求の取下 
(6) 訂正の請求の取下 
(7) 無効審判の請求の取下 
(8) 特許権、実用新案権又は意匠権の放棄 
 

年 月 日 

委任者：                                               
（社名、代表者名、代表者印） 

註： 
1. 社名及び代表者名をご記入のうえ、代表者印をご捺印ください。 
2. 認証又は公証は不要です。 
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添 料

委任状
（法人用）

委任者  は、 
（法人の名称） 

中華民国特許法第11条の規定に基づき、○○○法律事務所（住所：○○○○○○）の○○○

弁護士及び○○○弁理士に対して、中華民国における特許代理人/弁理士として、共同で又

はそれぞれ、次に示す発明又は考案について 

 

（発明又は考案の名称） 

中華民国における特許、実用新案及び意匠登録の出願並びに中華民国における特許、実用新

案及び意匠登録に関連する事項の処理を行うことを委任します。委任する事項は、中華民国

特許施行規則第10条の規定により特別に委任する必要のある以下の事項を含みますが、こ

れらに限られません。 

(1) 代理人の選任又は解任 
(2) 出願の取下 
(3) 分割出願の取下 
(4) 変更出願の取下 
(5) 再審査の請求の取下 
(6) 訂正の請求の取下 
(7) 無効審判の請求の取下 
(8) 特許権、実用新案権又は意匠権の放棄 
 
 
 
 

 
年 月 日 

委任者： ____________________________________ 
（社名、代表者名、代表者印） 

註： 
1. 社名及び代表者名をご記入のうえ、代表者印をご捺印ください。 
2. 認証又は公証は不要です。 
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添 料三

特許ライセンス契約見本 
PATENT LICENSE AGREEMENT 

This AGREEMENT is made between                                 , a company organized 
under the laws of               , having its head office at                   
              (hereinafter referred to as "the Licensor") and                    
     , a company organized under the laws of     , 
having its head office at          
       (hereinafter referred to as "the Licensee"): 

WITNESSETH: 

WHEREAS the Licensor is the proprietor of the ROC Design Patent(s) shown in the attached schedule 
(hereinafter referred to as "the said Letters Patent"). 

WHEREAS the Licensor and the Licensee signed             
(hereinafter referred to as "Main Agreement"), based on which the Licensee has been granted a license 
to use certain patents owned by the Licensor pursuant to conditions and terms contained therein.   

AND WHEREAS the Licensor and the Licensee hereby agree to sign this Patent License Agreement 
based on the Main Agreement for the sole purpose of recording the patent licensing arrangement 
between the Licensor and the Licensee with the Intellectual Property Office in accordance with the 
ROC Patent Law.   

NOW, THEREFORE, in consideration of the foregoing and of the mutual covenants and agreements 
hereinafter set forth, the Licensor and the Licensee hereby agree as follows: 

1. The Licensor hereby grants to the Licensee an (exclusive or non-exclusive) license to 
manufacture, (make, use and sell) the products covered in the Licensor's said Letters 
Patent in the Republic of China in accordance with terms and conditions set forth in the 
Main Agreement, for which the Licensee shall pay to the Licensor royalties at a specific 
amount set forth in the Main Agreement. 

2. The licensing granted hereunder shall commence from  and remains in effect until 
, unless the Main Agreement is terminated in accordance with the clauses set forth 

in the Main Agreement. Upon termination of the Main Agreement, the Licensor will be 
entitled to take any necessary steps to cancel the recordation of the licensing arrangement 
between the Licensor and the Licensee with the Intellectual Property Office, and the 
Licensee agrees to take any necessary actions and cooperate with the Licensee with respect 
to the cancellation of the licensing recordation.   

3. All the rights and obligations of the Licensor and the Licensee under the licensing 
arrangement shall be governed by the Main Agreement. 

IN WITNESS WHEREOF, the Licensor and the Licensee have executed this Agreement on the dates 
mentioned below. 

LICENSOR:  

By________________________   Date                                        

Name (Print) 

LICENSEE:  
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By_________________________   Date                                         

Name (Print)  
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添 料

意匠譲渡契約書のフォーム 
 

ASSIGNMENT 
 
WHEREAS,      , a corporation organized under the laws of 
POLAND and having a place of business at       
    (hereinafter referred to as Assignor), is the proprietor of ROC (Taiwan) 
Design Patent No.    (hereinafter referred to as "Patent"); 

 
WHEREAS,      , a corporation organized under the laws of  
   and having a place of business at      
       (hereinafter referred to as Assignee), is desirous 
of acquiring the right, title and interests of the Assignor with respect to the Patent;  

NOW, THEREFORE, the Assignor hereby assigns to the Assignee all of the Assignor's right, title and 
interests with respect to the Patent, including but not limited to the right to claim damages and seek 
all other remedies against any third party’s infringement of the Patent which occurred prior to the 
assignment of the Patent, the right and interests to claim priority related to the Patent as well as all 
other emoluments, interests, profits, and benefits arising therefrom. The Assignee agrees to receive 
the assignment of the Patent as stated above. 

ASSIGNOR:       

 
 
By   Date____________________ 
Name (Print): 
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添 料

申請海關查扣疑似侵害專利權物申請書 
受理日期： 

海關受理編號： 

https://web.customs.gov.tw/News_Content.aspx?n=3E72BFD8B42F96D8&sms=0205B47A1C459B5A&s=ECB521578087E992  

茲有        公司(統一編號            )於     年     月     日      

以報單第                     號向 貴關申報進口，貨名                   

、型號             、規格             、數量                  

可能進口口岸                  、運輸工具                 ，該批貨疑似 

侵害本公司(人)之專利權，申請依專利法第 97 條之 1 規定予以查扣。 

一、檢附下列證明文件： 

1.□專利權證明文件;其為新型專利權者，並應檢附新型專利技術報告。 

2.□申請人之身分證明、法人證明或其他資格證明文件影本。 

3.□侵權分析報告及足以辨認疑似侵權物之說明，並提供疑似侵權物貨樣或照片、   

型錄、圖片等資料及其電子檔。 

4.□申請如由代理人提出者，須附委任書。 

二、本公司(人)願意提供相當於海關核估該進口物完稅價格之下列擔保：                                             

1.□現金                       元。 

2.□政府發行之公債                   元。 

  (發行機關：                債券號碼：                     ） 

3.□                 銀行、□信用合作社定期存款單              元。 

(定期存款單號碼：                 ) 

4.□              信託投資公司 1 年以上普通信託憑證          元。 

(信託憑證號碼：                 )  

5.□授信機構之保證。(授信憑證號碼：                 ) 。 

三、申請人保證於 貴關通知受理查扣之翌日起 12 日內向法院提起訴訟，並提供已向

法院提起訴訟之證明文件送 貴關備查，如未於上述期限內提起訴訟時，即由 貴

關廢止查扣，依進口貨物通關規定辦理。 

       此   致 

財政部關務署    關 
申請人：                    (蓋章) 

營業人統一編號： 

(或申請人身分證統一編號) 

代理人： 

身分證統一編號： 

地址： 

聯絡電話： 

申請日期： 
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