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從日本企業的立場看專利無效審判 

莊榮昌* 

壹、前言 
隨著社會大眾對專利權愈益重視，專利爭訟愈益頻繁，甚至高科技

業將專利爭訟視為企業成長之必經過程，因而專利已成為企業經營不可
或缺之一部分。 

企業以獲取利潤為最大目標，專利雖然重要但並非全部。不同產業
別之企業究竟應如何運用專利，本文從近年來日本企業界之觀點，探討
其對專利之看法與運用策略，以及專利制度變動下之因應方式。1 

本文首先介紹日本企業對於專利權之態度；其次介紹其對於專利權
的管理方式，特別是不同產業對於專利權有不同之策略；接下來則是近
年日本取消異議後2及 2000 年最高法院判決對產業界之影響及產業界之
因應方式；最後是本文結論。 

貳、企業對專利權的態度 
雖然社會大眾很重視專利，但以企業的角度來看，專利不過是一種

經營的手法，將企業的研發成果選擇申請專利或營業秘密保護，以使企
業獲得最大的利益，並使股東取得最大的利潤，是企業最重要的目標。
可是當企業在行使專利權時，會受到社會各界的挑戰，尤其競爭對手會
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*  作者為智慧財產局專利審查官。 
1  本文有關日本之介紹，整理自 2005年台日技術交流合作計畫「特許無効審判の審理及
び知的財產権に関する裁判所の審理に関する研究」課程講義、參考資料及講師口述
內容。 

2  我國自 2004年 7月 1日起廢除異議。日本廢除異議時間較我國早 1年，其產業界之因
應頗值參考。 
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質疑其專利有效性。同樣地，當企業發現競爭對手擁有一專利權時，亦
會行使相同的手段。另外當企業以其專利權向競爭對手提起專利侵權訴
訟時，競爭對手為求生存亦會以專利無效做為反擊，迫使對手進行談判
或為專利授權。 

所以企業的立場均是以利益做為考慮因素，並非一定得向特許廳提
起無效審判或走向法院訴訟為途徑，經濟利益才是重點。當企業遇到專
利糾紛時，係從費用與效果之比率（以下簡稱費效比）的觀點來評價，
企業下一步會採取什麼對策。如一種製造方法，因專利侵權判斷較難，
法院也難於做出判決，其專利價值較低，透過費效比之評估，選擇對企
業最有利之保護方式。又若企業所擁有的專利權存有瑕玼，競爭對手卻
沒有採取任何動作，競爭對手可能因提出無效審判費用太高，或因二家
公司可以壟斷市場而作罷。故企業本身必須對自己產品的技術很瞭解，
積極地做技術的調查工作，即對技術及市場有深入的瞭解，再以費效比
評估是否採取動作。 

參、企業對智慧財產的管理方式 

一、智慧財產的評價 

企業本身會對內部研發人員所研發出來的新技術做一價值的評
估，其評價方式有二，一為專利地圖的分析：分析自己擁有專利的部分，
以及別人擁有的部分。二為附加價值的評估：即成本及收益的考量，以
及評估競爭對手；評估方法有成本探討法：計算研究開發成本；收
益探討法：由技術帶來的收益推估；市場探討法：專利權可賣多少錢，
此法基本上不太被用到。每個企業會編智慧財產報告書對股東報告其價
值，也評估競爭對手之價值，其評估方法以成本探討法及收益探討法為
主。 

二、各行業對專利的態度 

各種行業因其事業性質，對於專利之管理會有不同的態度，以下舉
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例說明： 

製藥業：係只要靠一個專利就能生產一個產品，製藥業的特點是
藥品的研究開發必須投入相當多的金錢，但量產時製造設備的成本相對
較少，如此同業就可根據專利之內容生產相同之藥品，所以社會上之有
關藥品之侵權糾紛就較多，且因製藥業研發成本高，其民事賠償金額亦
較高。 

樹脂業：同樣也是靠一個專利就能生產一個產品，材料只靠一個
專利就可實現，研究開發的成本亦很高，然而與製藥業不同的是其量產
的製造設備必須投入的成本很高，雖然企業可根據專利內容而進行仿
冒，但因必須投入大量製造設備，所以較少有仿冒的現象。例如在日本
生產樹脂必須投入製造設備至少 100 億日幣，別人較難進入市場競爭，
故相較於製藥業，樹脂的專利價值較低，藥品的專利價值較高。 

電氣/電子/機械：特點是想要製造一個產品必須要有很多的專利
才能生產，例如 DVD 必須有讀取資料、再生、記錄．．．等等領域之
專利技術，才能生產一個 DVD 產品，故專利地圖的分析很重要，同時
交互授權亦是此行業經常採取之手段，對一專利提出無效審判，只是想
要競爭對手坐上談判桌而已，故此行業之無效審判的案件數會有很多，
而樹脂業就相對地很少。 

三、產品的生命週期 

一個產品的生命週期可分為新技術導入期→ 開發發展期→ 安定期
等階段： 

新技術導入時期，各家公司紛紛進入競爭以爭取技術主導權，甚
至有幾十家公司進入此行業競爭，大家會競相申請專利，以爭取較大的
專利地圖版塊，企業只要取得技術主導權，對以後企業所產生的利益很
大，故此時期的專利糾紛最多。 

開發發展時期，企業經過前一時期的競爭結果，淘汰競爭能力較
弱的公司，最後只剩下幾家主要的公司，其產品的產量大，生產規模也
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很大，外人很難再進入此行業，故在這時期的專利糾紛就較少，申請專
利的件數也會減少。 

安定時期，此時期產品的生產技術已成熟，企業在此時期最關心
的是如何降低生產成本，對於新產品之研究開發的投入成本較少，所以
申請專利件數相對較少，而且專利糾紛幾乎降為零，另外在安定時期，
企業對產品的生產技術不公開，營業秘密就相對重要。 

四、情報的提供 

當一產品進入安定時期的階段，此時期所申請的專利技術範圍很
小，競爭對手的攻擊策略係以資訊提供為主，讓競爭對手知道有注意著
他，此時企業也很少提出無效審判或專利侵權訴訟，主要是考量費效
比，因無效審判或侵權告訴成本很高，不會帶來經濟效果。 

在日本以前有專利異議制度時，企業對與自己生產技術相關的專利
申請案會提出專利異議，現在專利異議制度取消了，企業也不會在它取
得專利權後申請無效審判，只是提出情報資料讓競爭對手知道而已。日
本專利申請數量為世界第一，政府提倡專利內容品質的提升，即重視附
加價值高的產品，日本核准的專利只有 30﹪ 拿去實施，不同時期有不
同的經濟考量，企業不一定要採無效審判之方式解決問題。 

肆、取消專利異議制度對產業界的影響 
日本在 1996 年修改專利異議制度，從授予專利權才可提出異議改

為核准之後即可異議，經過 8 年後於 2004 年取消專利異議制度，並且
修改將無效審判改為任何人均得提起。本來異議制度為第三者所採取的
攻擊手段，取消異議制度直接影響日本企業的經營戰略。 

在以前日本的專利制度，專利核准公告後 6 個月內任何人均可提出
專利異議，1996 年後每年有數千件專利異議案，為企業對第三者之攻
擊戰略，佔有很重的地位，且制度上任何人均可申請異議，對於企業將
來有可能發生問題的專利均可申請異議，且異議人為個人名義，如以代
理人的家屬申請異議，避開公司的名義，以避免正面衝突，所以在企業
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界均會利用異議制度，若估計競爭對手會影響公司利益就申請異議，所
以專利異議案件就會很多。如表 1 所示為 1996 年至 2004 年異議申請件
數及無效審判請求件數。 

表 1：(日本特許行政年次報告書 2005 年版) 

年份 異議申請件數 無效審判請求件數 

1996 801 125 

1997 5322 184 

1998 6130 252 

1999 4566 293 

2000 4558 296 

2001 3536 283 

2002 3150 160 

2003 3896 153 

2004 * 註 358 

註：2004 年異議取消 

從表 1 之內容查知，日本異議案件每年有三至五千件規模，而無效
審判每年只有二、三百件，幾乎相差廿倍，特許廳處理數量很龐大，負
擔很重，無法迅速審理。 

在領證後異議制度下，針對同一個專利案，可能同時有異議及無效
審判，在審理時不能合併。且無效審判之申請人對特許廳的審決不服時
可向東京高等法院上訴，但對異議結果不服時卻不能向東京高等法院提
出上訴，因此只好重新提無效審判，使得爭端時間延長。另外特許廳審
理異議時，異議人並不能親身參與，成功率極低，此種領證後異議制度，
早有人認為有問題，因此 2004 年再次修法廢除異議制度，改以新的無
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效審判制度取代。 

以前異議制度與現在無效審判差別在利害關係人這部分，涉及有關
專利要件之公益性部分，二者相同，但在有關專利申請權之私益方面，
只有利害關係人才可提無效審判。 

新法實施一年後，無效審判之申請量變化只有增加約一百件，並未
將異議案直接轉移至無效審判上。探究其原因，必須從企業之立場來考
慮。異議是未來可能會發生問題的案件，企業就提出申請，而無效審判
係企業就發生問題的案件提出請求；異議可以個人名義申請，無效審判
採依職權審查主義，且採口頭審理，若以個人名義申請無效審判，在特
許廳審判中和侵權訴訟中法院之原告或被告為當事人，將產生真正的企
業當事人無法出庭之問題。另費效比之考量，異議時委託代理人費用較
低，無效審判以公司申請，委託代理人費用昂貴。以上原因皆為異議案
件數量未轉移至無效審判之數量之原因。 

特許廳取消異議制度以減輕審理負擔，此結果符合特許廳之期待，
也與社會之預測相同。以企業角度來看取消異議，對將來產品提出無效
審判，必須高度之判斷，決定因素有公司能不能迴避設計無效審判
成功率有多大專利權人會更正申請專利範圍的空間有多大等等因
素，企業經過思考，決定仍要提無效審判後，再考慮以個人或公司名義
申請。 

目前對於特許廳在審理無效審判的案件，若同時有專利侵害訴訟在
法院審理中，特許廳會加快速度處理，大部分會在法院判決前有所結果。 

伍、2000 年案件對產業界的影響 
日本最高法院平成 10 年第 364 號判決，係原告富士通公司（被上

訴人）請求確認專利權侵害之損害賠償請求權不存在之訴訟。上訴人為
等三人（被告），以「半導體裝置」取得專利權，上訴人主張
富士通公司所製造販賣的半導體裝置，侵害其專利權，請求損害賠償。
上訴人之專利案為一專利分割申請案，其母案經特許廳審查以不具進步
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性拒絕查定確定，本件專利案與其母案實質上係屬同一，則本件專利案
應為拒絕查定，或專利無效的可能性極高。 

第一審東京地方法院以富士通公司之製品未落入專利權之範圍
中，判決被上訴人勝訴。第二審東京高等法院除了以被上訴人之製品未
落入專利權之範圍中為理由外，另以本件專利案與其母案為實質上同
一，母案已為拒絕查定確定在案，本件專利案被認定為專利無效之可能
性極高，專利權人行使此一專利權之權利，應屬權利之濫用，判決被上
訴人勝訴。上訴人認為專利權侵害訴訟，法院之處理原則，首先應認定
專利權為有效，再去比對侵害對象物是否落入專利案的申請專利範圍
中，第二審竟先行判斷本件專利權無效，該判決自為違法，上訴人不服
而提起上訴。第三審最高法院認同第二審之判決，認為本件專利權明顯
存在無效之事由，上訴人根據專利權去請求損害賠償，應屬權利之濫
用，於 2000 年 4 月 11 日判決上訴駁回，上訴費用由上訴人負擔。 

傳統上專利無效審判為特許廳行政處分之權限，專利權侵害賠償為
法院的司法權限，行政與司法各有其職權，互不侵犯。所以在專利侵害
訴訟進行中，當被告主張專利權無效之抗辯，法院得停止訴訟程序，等
待特許廳無效審判之結果，若特許廳做出專利無效之審決且確定結果，
該專利權視為自始不存在，則法院即可做出駁回專利權人之請求的判
決。若特許廳最後做出專利權仍然有效，被告之無效抗辯自為無理由。
故法院不會處理被告之專利無效的抗辯，專利無效繫屬特許廳權限，等
到審決確定後始進行訴訟之審理，惟特許廳之無效審判雖會因有訴訟案
件而加快進行審查，但是仍需相當的時日，一般來說約在一年內，法院
必需等到一年後再續行訴訟案的審理，如此長的訴訟期間，訴訟當事人
自無法接受。 

日本最高法院有關富士通公司 vs.案件的判決，對於明確存
在專利無效之理由，法院可作出專利無效之判決，法院認同被告所提專
利權濫用之抗辯，專利權之無效審判不再為特許廳所獨占，如此在法院
審理專利侵權案件時，被告採取專利權濫用之抗辯的案件會增加，此種
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司法方面之變革，對企業利用專利無效攻擊防禦影響很大。專利之無效
審判不再為特許廳所獨占業務，日本今後之專利爭端必會從特許廳轉到
法院，因被告一方只要在法院提出專利無效抗辯即可，法院必須對被告
之抗辯有判決結果，被告不必像以往一樣同時向特許廳提起無效審判，
被告的經濟負擔減輕，而特許廳的無效審判案件必然會減少，但是法院
的負擔會增加，訴訟審理會更加複雜，對訴訟當事人而言，可以符合訴
訟經濟，加快訴訟審判程序。 

陸、企業成為侵權被告之防禦策略 
如公司被控告侵害專利權，首先判斷公司之產品與專利權之申請專

利範圍是否相同，若判斷不屬於其申請專利範圍所述之方法或物品，可
向法院答辯說明；若判斷屬於其申請專利範圍內，被告可選擇以下方法
去抗辯： 

較先使用：專利申請前已在國內完成生產之準備。 

禁反言：專利權人在申請或維護過程中已放棄或排除之事項。 

不正當取得專利。 

顯而易知之技術：專利權為公知之技術。 

專利權利濫用。 

限定使用或技術範圍不確定等等。 

被告選擇何種抗辯，乃是勝訴之因素，必須慎重，且在選擇之前要
調查該專利權之審查過程、公眾周知之技術、申請專利範圍之研究．．．
等等。如選擇較先使用，在日本已準備實施，不過有限制範圍，並非
上策之抗辯方法。如選擇禁反言或不正當取得專利，必須詳細調查
專利案之說明書，但很難找到毛病。如選擇顯而易知之技術，即專利
不應核准，此方式已與專利權利濫用合併，該專利權明確存在無效之
理由，可提出證據，法院認同專利無效時，即不會構成專利侵害。被告
可同時向特許廳提出專利無效審判，因法院若認為專利無效，只會影響
此案之侵權問題，其專利權仍會存在，專利權人以後行使權利時會特別
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慎重，若是特許廳認為專利無效，該專利權係視為自始不存在。 

柒、企業的策略選擇 
在異議制度取消及前述最高法院判決之後，日本企業的經營活動遇

到障礙時會採取以下的手段來阻止： 

一、專利公告前之情報提供制度 

在取消異議制度後，企業可以在日本特許廳早先公開之公開特許公
報上看到第三者有相關於企業產品之專利申請案時，首先確認該專利之
內容，再提供情報資料給特許廳，供專利審查官審查時參考，審查官在
審查時若比較相同，會以核駁先行通知書通知專利申請人，專利申請人
會放棄或修正其申請專利範圍，此種幫助特許廳審查的方式，成本低又
極有效率，多數企業均會採取此種情報提供方式。 

二、向特許廳申請無效審判 

日本人一向不喜歡跑法院，所以企業儘量不去請求無效審判，若成
為被告時，直接向法院提專利無效抗辯，但專利內容很難判斷時，就必
須向特許廳申請無效審判。 

三、取得專利權後的資訊提供制度 

此方式與第一點不同，此時之資訊提供，雖不能供審判官審判而撤
銷其專利權，但特許廳會將該資訊轉知專利權人，專利權人收到此資
訊，會自己評估專利權之有效性，若專利有效性存在瑕疵，可能促使專
利權人提出更正申請專利範圍，企業只要該專利權之申請專利範圍縮
小，不會影響企業之經營活動即可，此方法與申請無效審判比較，成本
極低，效果卻很大。 

四、專利授權談判 

萬一無法避免該專利權之範圍，且會影響企業之經營，就必須與專
利權人交涉專利授權，談判應有耐心及充分準備，以取得企業最有利之
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條件。 

捌、結語 
日本產業及專利法制均與我國相近，產業界對於專利之運用策略頗

值我國產業界參考。在「避免正面衝突、不喜專利訴訟」之國情下，每
年專利訴訟件數與申請數相比，可謂是全世界最低的國家。 

日本企業對於訴訟成本可謂精打細算，在專利侵害訴訟案中，原告
及被告所耗費之成本均很大，企業能避免就避免，雙方和解所付出之授
權金，可能比訴訟費用還要低3。 

企業要長期經營，並獲取最大利益，應該隨時注意競爭對手之動
態，同時保持企業員工的創新能力，以及深入瞭解市場的潮流，才能為
企業及股東取得最大利益。 

專利制度最終目的在促進產業發展，從產業界角度觀察專利制度，
有助於思考如何決定有利於產業之專利制度走向，此為本文之最大目
的。 

玖、參考資料 
2005 年台日技術交流合作計畫「特許無効審判の審理及び知的財產権

に関する裁判所の審理に関する研究」課程： 

角田芳末（信友國際特許事務所所長，原特許廳審查部部長），無効審

判の実務 

柏原長武（ポリプラステイツクス知的財產部），企業の立場から見た無

効審判 

酒井孝成（株式会社ヤクルト本社開発部參事），企業の立場から見た

                                                 
3  株式会社ヤクルト本社開発部參事酒井孝成先生指出：該公司曾有一件遭訴個案，以
約百萬日圓之權利金解決；但該系爭專利後又告另一家公司但被提出無效審判，最後
被審決撤銷專利權。酒井先生仍認為當初付權利金之決定是正確的，因為提無效審判
固然能成功，但所花費用必然超過權利金費用。 
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