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TIPLO News 
2018年 12月号(J232) 

 

このニュースメールは、知的財産分野を中心に、台湾の法律情報等を様々な角度から取り上

げ、日本語と英語の両方で月に一回お届けしています。 

台湾知的財産事情に対する理解を深め、新着情報をいち早くキャッチするための道具として、

このニュースメールだけでなく、特許・商標・著作権等に関するあらゆる情報を完全網羅し、

関連法制の改正から運用実務まで徹底解説する当所サイト www.tiplo.com.tw もぜひご活用く

ださい。   

   

今今今月月月のののトトトピピピッッックククススス   
 

01 日台で「特許の出願・審査情報の交換に関する取決め」に署名 

02 知的財産局が専利法一部条文改正案の行政院提出版を公告 

03 專利師法が立法院第三読会を通過、障害者の就労権を保障 

04 「2018年ベスト台湾グローバルブランド」番付が発表 

05 米「2018 R&D 100 Awards」で台湾が大賞6項目を獲得 

   

台台台湾湾湾知知知的的的財財財産産産権権権関関関連連連判判判決決決例例例   
   

01 専利権関連 

特許権者が法に基づく裁判所からの訴訟資料提出命令を拒絶する効果 
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今今今月月月のののトトトピピピッッックククススス  

 
J181130Y1 

01 日台で「特許の出願・審査情報の交換に関する取決め」に署名 

 

台湾日本関係協会と日本台湾交流協会は2018年11月30日、日台間の「特許の出願・審査情

報の交換に関する取決め」に署名した。台湾の経済部知的財産局と日本の特許庁との協力を通

じ、ワン・ポータル情報共有プラットフォームで日台双方の出願人と審査官に対してリアルタ

イムに、質が高く、包括的な「特許の出願及び審査関連書類情報（ドシエ情報）」を提供し、

双方の審査官が互いの審査経過情報を参考にできるという利便性を強化する。これにより、審

査の質を向上させ、審査時間を短縮して、出願人の特許権について双方における一致性をより

高め、特許権付与の品質と安定性を引き上げていく。さらに台湾の特許審査情報の国際的な可

視性が高まり、海外の他の特許庁が台湾の審査結果を参考にすることができるようになる。シ

ステムの構築とテストが完了するのを待ち、2021年1月からサービスの提供を開始する予定。 

日台の経済貿易関係はより緊密になりつつあり、日本は外国人として台湾での専利（特許、

実用新案、意匠を含む）出願件数が最も多い国であり、2017年は13,850件で首位を獲得し、

そのうち特許も12,497件で最多となった。台湾人による日本での出願件数も3,000件近くに上

っている。日台間でドシエ情報交換が正式に実施されれば、出願人と審査官は出願番号と公開

番号で、公開後の日台特許出願案件のパテントファミリー、審査書類リスト、審査書類等の内

容をすぐに入手できるようになる。また、日本側の資料については、日本語以外に機械翻訳の

英文も提供され、利用者は案件のIPC分類と引用文献の情報も取得できる。（2018年11月） 

 
 
J181116Y1 

02 知的財産局が専利法一部条文改正案の行政院提出版を公告 

 

 知的財産局は公告において、「2018年5月17日に公告した専利法*一部条文改正案が7月16日

に予告の期限満了となっている。予告期間中に外部から提供された意見に感謝する。当局にて

慎重に検討したうえで、参酌して取り入れ、改正案を調整するとともに、専利関連の法改正議

題の緊急性がそれぞれ異なることから、当局でも更なる検討を重ね、外部からの意見を参考に

し、予告版改正案において改正が急がれる条文を選んで、行政院の審査に送り、その他は暫時

改正しないこととする。そして各界からの改正意見に対する回答と説明を「専利法一部条文改

正案に対する予告期間における外部からの改正意見に関する詳細検討の説明」にまとめた他、

行政院提出版の改正案を添付する」と述べている（*訳注：専利法は特許法、実用新案法、意

匠法に相当）。行政院提出版の改正案における重点は次のとおり。 

一、許可査定後における分割出願の適用範囲及び期間を拡大 

現行規定では、特許出願について初審査の許可査定後に分割出願できるが、再審査許

可査定にも適用を拡大するほか、さらには実用新案登録出願にも適用する。さらに分割

出願の期間を許可査定後30日から3ヵ月に延長する。同時にこの分割（原出願の初審査又

は再審査の許可査定書送達後3ヵ月以内における分割）は、原出願の明細書又は図面に開

示され、且つ許可査定時の請求項と同じ発明ではない場合にのみ行うことができ、違反

した時は拒絶理由及び無効理由となると規定されている。（改正条文第34条、第46条、第

71条、第107条、第119条、第120条） 

二、無効審判審理機能の向上 

無効審判請求人が無効審判請求の理由又は証拠を補充提出できる期間を改正し、期限

を越えた提出は、斟酌しない。またこれに併せて無効審判審理期間、特許権者が訂正を

請求できる要件と制限が規定されている（改正条文第73条、第74条及び第77条） 

三、実用新案の訂正請求期間を制限するとともに、実体審査に変更 

実用新案の訂正を請求できる期間が、実用新案の無効審判審理中、実用新案技術評価

書請求の受理中、又は訴訟案件係属中に改正された。また実用新案の訂正に関する審査

は実体審査に変更されている。（改正条文第118条） 

四、意匠権の存続期間を延長 

意匠権の存続期間を現行の12年から15年に延長する。（改正条文第135条） 
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五、専利ファイルの保存期間を改正 

専利ファイル（包袋書類）の保存場所が足りないという問題を解決するため、現行で

は専利ファイルの中の出願書類、明細書、特許請求の範囲、要約書、図面及び図面説明

を永久保存するよう規定されているが、保存価値がある物を永久保存、その他を分類し

て一定の期間（最長30年）保存するよう改正する。（改正条文第143条） 

六、その他法制の健全化に関する事項 

最先優先日から起算して16ヵ月以内に優先権証明書類を提出しない場合、優先権主張

の回復できる事由に該当しないことを明確化するほか、誤解が生じやすい特許権存続期

間延長に対する無効理由を削除する等の事項。（改正条文第29条、第57条） 

七、経過規定の追加 

新旧法律の経過規定を明確に規定する。今回の改正施行前に査定されていない特許出

願案件、無効審判案件及び訂正案件は新法適用を原則とすること、許可査定後の分割出

願に対する適用範囲と期限、意匠権の存続期間延長等の事項については別途適用原則を

定めることが含まれる。（改正条文第157条の2乃至第157条の4）（2018年11月） 

 
 
J181105Y1 
J181102Y1 

03 專利師法が立法院第三読会を通過、障害者の就労権を保障 
 

 国連の障害者権利条約（CRPD）第27条の趣旨を実現し、障害者に平等な就労の権利と職業

選択の自由を保障するため、立法院で2018年11月2日に専利師法（弁理士法）の第4条、第37

条、第40条改正案が第三読会を通過した。精神疾病又は心身状態の異常を患い、主務官庁か

ら委託された関連の専門医が業務執行不能と認定したとき、専利師（Patent Attorney）又は専

利代理人（Patent Agent）になることはできないという規定が削除された。（2018年11月） 

 
 
J181130Y2 

04 「2018年ベスト台湾グローバルブランド」番付が発表 

 

 経済部工業局が発表した台湾グローバルブランド価値調査によると、「2018年ベスト台湾グ

ローバルブランド」番付（訳注：工業局がInterbrandに委託実施）において華碩（ASUS）が

引き続き首位を獲得し、6年連続の制覇となり、記録を更新している。微星科技（MSI）はゲ

ームのブランドに転身して返り咲いた。ブランド価値の成長率が最も大きかったのは中国信託

金控（CTBC）で、13%増となった。「2018年台湾ベスト台湾グローバルブランド」番付にお

けるトップ20のブランド価値総額は前年比で0.2%増加しており、世界全体が大きく変動した1

年において、なお安定成長を維持した。 

 今年のブランド価値調査の結果全体からみると、台湾グローバルブランドのトップ20は多

元的分野での発展という傾向を維持しており、とくに民生電子とテクノロジーの分野が成長し

続け、例えば趨勢科技（TREND MICRO）のクラウドサービスは産業動向にマッチしており、

台達電子（Delta）はスマートアプリソリューションで革新し続けており、両ブランドとも眼

を瞠るパフォーマンスをみせている。宏碁（Acer）は近年、経営の方向転換に成功し、ブラ

ンド価値についても良好な成果を得ている。金融ブランドは成長幅が最大の分野であり、中国

信託金控（CTBC）（ブランド価値成長率13%）と国泰金控（Cathay）（同11%）はいずれも力

強い成長を遂げている。 

 今年の前出調査結果によると、台湾グローバルブランドの発展を大きく4つの傾向にまとめ

ることができる。第一に「スマートによる牽引で、産業の革新」。人工頭脳（AI）、物のインタ

ーネット（IoT）等の新興技術が急速に発展して産業全体の成長を牽引し、ブランドもリアル

タイムな対応と統合力が必要とされている。第二に、「企業間協力で、旧来からの脱却へ」。グ

ローバルブランドが協力して多元的なジャンルを超えた布陣を創造しており、強大な相乗効果

を得るには旧来の考え方から脱却する必要がある。第三に、「ブランドの革新、体験のグレー

ドアップ」。今後市場ではさらに細分化と専業化が進み、市場の細分化にともなって精確なサ

ービス体験が消費の主流となっている。第四に、「実践の承諾、価値の向上」。一般大衆による

ブランドの理念や透明化に対する関心が高まりつつあり、消費者が共感する理念によって信頼
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できるというブランドイメージを強化することができる。（2018年11月） 

 
 
J181120Y5 
J181120Z5 

05 米「2018 R&D 100 Awards」で台湾が大賞6項目を獲得 
 

 「テクノロジー産業のアカデミー賞」と呼ばれる米「R&D 100 Awards」の2018 年受賞者

が発表され、工業技術研究院（ITRI、以下「工研院」）3項目、財團法人資訊工業策進會（III、

以下「資策会」）2項目、工研院と台湾骨王生技股份有限公司（Taiwan Main Orthopaedics 

Biotechnology Co.,Ltd、以下「台湾骨王」）との共同研究1項目が受賞した。世界から1000項

目余りの革新的技術がエントリーし、台湾の研究6項目が「R&D 100 Awards」を受賞した。

これは、経済部が推進する科学技術開発プログラム（Technology Development Programs）に

とって11年連続の受賞でもある。 

受賞項目には、工研院の「超臨界流体染色と機能加工との同期化技術（Functional Dyeing 

Synchronized with CO2 Supercritical Technology」、「ポータブルUVC LED水浄化システム

（Portable UVC LED Water Sterilizer System）」、「警察無人航空機の自動パトロールシステム

（Automatic Police UAV Patrol System）」、資策会の「製造工程ビックデータの即時分析シス

テム（Monitor and Diagnose Framework for Manufacturing Processes）」と「手回し発電スマ

ートバス停（Hybrid MassLINK Bus Stop）」、そして工研院と提携した台湾骨王による世界唯

一の「スマート整形外科手術用眼鏡システム（Smart Surgical Glasses System）」が含まれる。

（2018年11月） 

 
 

台台台湾湾湾知知知的的的財財財産産産権権権関関関連連連判判判決決決例例例   
 

01 専利権関連 

 

■ 判決分類：専利権 
 

I 特許権者が法に基づく裁判所からの訴訟資料提出命令を拒絶する効果 

 

■ ハイライト 

原告は係争特許権者であり、訴訟を提起して、被告らが製造する係争製品が（原告の）係争

特許を侵害していると主張し、被告らに損害賠償として 3000万新台湾ドルを連帯して支払う

よう請求するとともに、侵害を排除するよう請求した。被告は係争特許には取り消すべき事由

があり、さらに原告は第三者との民事訴訟において係争特許の「表皮層」という用語に対する

減縮解釈を行ったことがあるため、係争製品は係争特許の文言の範囲には含まれないと抗弁し

た。裁判所は審理において原告に第三者との民事訴訟事件について文書資料を提出するよう命

じたが、原告は関連資料の提出を拒絶するとともに、当裁判所 101 年度民専訴字 128 号（以

下「前件」）の民事訴訟はすでに双方当事者の和解により訴えが取り下げられており、該訴訟

は遡及的に消滅しているはずであり、関連法規及び事実上の証拠並びに攻撃防御方法は法に基

づき当然ながら同様に遡及的に消滅しているはずであり、係争特許の内外部の証拠又は禁反言

の依拠としてはならないと主張した。 

知的財産裁判所は判決において、係争特許の請求項における「表皮層」という用語は解釈す

る必要があり、原告が関連証拠の開示を拒絶することには理由がなく、民事訴訟法第 345 条

により、係争特許の請求項について原告に不利な解釈を行い、係争製品は係争特許を侵害して

いないと認定すると述べた。その見解は以下のとおり。 

（一）民事の和解で訴えを取り下げた事件には既判力や争点効が生じないが、特許権の行使は

信義誠実の原則に基づき、特許権の存在範囲が明確に予見できなければならず、特許権者は権

利範囲を（都合よく）拡大したり縮小したりして、前後不一致な形で（権利範囲が小さい）権

利を維持して、（権利範囲が大きい）権利を行使してはならない。 

（二）特許権の有効性の維持及びその紛争については、立法において公衆審査を採用し、智慧
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財産案件審理法（知的財産案件審理法）第 16条では民事裁判所に特許有効性の判断を委ねて

おり、その立法理由を有効性及び権利侵害事実を同じ訴訟手続きで一度に解決し、すぐに権利

者を保障して、民事訴訟手続きが長くかかることを回避するとともに、裁判所民事裁判官は有

効性判断の専門知識をそなえているため、行政訴訟の結果を待つ必要がなく、さらに特許の有

効性が元来の法理と政策枠組みを変更する必要がなく、当事者同士の和解による訴えの取下げ

に基づき特許有効性の公衆審査制度を変更することを許すものではない。 

（三）特許有効性に異議を唱える証拠資料は、社会の公衆において資料の透明化と流通が必要

であり、それにより初めて効率的に公衆審査を行うことができる。特許権者が以前行った特許

権に対する減縮解釈も、公衆が理解でき、特許権の範囲を明確に確認できるようにするための

適当なシステムが必要である。 

（四）裁判所はすでに双方に証拠提出のために 3 ヵ月を超える期間を与えており、被告が期

限までに提出したのに対して、原告は決定前の開示したくないという理由を繰り返すのみで、

原告が提出を拒絶する正当な理由はないと認められるため、開示拒絶の制裁条項を適用した結

果、原告は前件の訴訟で係争特許の請求項の範囲に対して減縮解釈を行ったことがあり、係争

製品は係争特許の権利範囲には含まれないと認めた。 

 

II 判決内容の要約 
 

知的財産裁判所民事判決 

【裁判番号】104年度民專訴字第 94号 

【裁判期日】2018年 1月 15日 

【裁判事由】特許権侵害に係る財産権の紛争等 

 

原告 OOOOマイクロメタル株式会社 

原告 OOOOOマテリアルズ株式会社 

被告 OOOO貴金属工業股份有限公司 

被告 OOOO電子股份有限公司 

被告 OOOO国際貴金属股份有限公司台北分公司 

 

上記当事者間における特許権侵害に係る財産権の紛争等事件について、2017 年 12 月 4 日

に一部に係る独立した攻撃防御方法を経て口頭弁論を終結し、判断結果に基づいて、審理継続

の必要はなく、直接次のように終局判決を行う。 

 

主文 

原告の訴えを棄却し、仮執行宣言の申立てを却下する。 

訴訟費用は原告の負担とする。 

 

一 事実の要約 

原告は中華民国第 I342809 号及び I364806 号特許「半導体装置用ボンディングワイヤ（原

文：半導體裝置用合接線）」（以下、以下順にそれぞれ「係争特許 1」、「係争特許 2」といい、

併せて「係争特許」という）の特許権者であり、特許期間はそれぞれ 2011 年 6 月 1 日から

2029年 2月 1日まで、2012年 5月 21日から 2028年 12月 2日までである。製品「CLR-1A」

（以下、「係争製品」）については、被告 OOOO電子股份有限公司（以下「OOOO電子公司」）

が製造し、OOOO 国際貴金属股份有限公司台北分公司（以下「OOOO 台北分公司」）が係争

製品の輸入、販売を行い、被告 OOOO貴金属工業股份有限公司（以下「OOOO貴金属公司」）

が少なくとも係争製品の伝票、領収書及び帳簿等の販売管理資料について担当していた。原告

は、係争製品が係争特許請求の範囲に含まれており、被告らは 2012年 2月 1日から係争製品

の製造及び販売を行い、係争特許 1 の請求項 1 の文言範囲及び係争特許 2 の請求項 1 の文言

範囲を侵害しており、特許権侵害を構成していると主張し、専利法（特許法、実用新案法、意

匠法に相当）第 96条第 1項及び第 2項、第 97条第 1項第 2号（及び 2010年 9月 12日施行

の専利法第 85条第 1項第 2号）、民法第 184条第 1項前段及び同法第 185条等並びに民事訴

訟法第 244条第 4項の規定により、被告らに損害賠償請求の最低額として 3000万新台湾ドル

の支払いを請求するとともに、侵害の排除を請求した。 

被告 OOOO貴金属公司、被告 OOOO電子公司、被告OOOO台北分公司は共に次のように
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抗弁した：係争製品の表皮層は金であり、その成分は「Pd、Pt、Ru、Rh又は Agを主成分と

する」という範囲には含まれず、係争特許で定義される「表皮層」を構成しておらず、係争特

許 1請求項 1の文言範囲には含まれない。係争特許 2の「表皮層」の厚さは少なくとも 5nm

必要だが、係争製品の表皮層の厚さはわずか 0.4～0.5nm であり、係争特許 2の請求項 1の範

囲に含まれない。係争製品の「表面の結晶面におけるワイヤ長手方向の結晶方位＜hkl＞の内、

ワイヤ長手方向に対して角度差が 15°以内までを含む＜111＞の方位比率が 50%以下であり」、

係争特許 2の請求項 1に記載される範囲に含まれないと答弁した。 
 

二 両方当事者の請求内容 

（一）原告の請求： 

1.被告らは原告に対し、連帯して 3000万新台湾ドル及び訴状副本送達の翌日から支払い済み

まで年 5部の割合による金員を支払え。 

2.被告らは直接的又は間接的に、自ら又は他人に委託して、製品「CLR-1A」及びその他の中

華民国公告第 I342809 号及び I364806 号特許「半導体装置用ボンディングワイヤ」を侵害

する製品を製造、販売の申し出、販売、使用又は輸入してはならない。 

3.第 1項及び第 2項の請求について、原告は現金又は同額の兆豊国際商業銀行の譲渡可能定期

預金証書を担保として供託するので、仮執行宣言を申し立てる。 

（二）被告の請求： 

1.原告の訴えを棄却し、仮執行宣言の申立てを却下する。 

2.不利な判決を受けたとき、被告は担保を供託するので、仮執行免脱宣言を申し立てる。 

 

三 本件の争点 

（一）係争特許の請求項にある「表皮層」という用語は、いかに解釈すべきか。 

（二）原告が関連証拠の開示を拒絶することは、係争特許請求項の解釈にいかなる影響がある

のか。 

（三）係争特許の請求項の解釈結果によると、係争製品は係争特許の権利範囲に含まれるのか。 
 

四 判決理由の要約 

（一）係争特許に係る特許請求の範囲： 

係争特許 1 の請求項は合計 11 項あり、その中の請求項 1 は独立項、請求項 2乃至 11 はい

ずれも請求項 1の従属項である。係争特許 1の請求項 1の内容は以下のとおり。「(B)導電性金

属からなる芯材と、(C)前記芯材の上に芯材とは異なる金属である Pd、Pt、Ru、Rh 及び Ag

のうち少なくとも 1 種を主成分とする表皮層とを有する(A)半導体装置用ボンディングワイヤ

であって、(D)ワイヤ表面における前記表皮層結晶粒のワイヤ円周方向の平均サイズ a と、ワ

イヤ軸に垂直方向の断面である垂直断面における前記芯材結晶粒の平均サイズ b との関係に

ついて、a/b≦0.7であることを特徴とする半導体装置用ボンディングワイヤ。」 

係争特許 2の請求項は合計 18項あり、その中の請求項 1は独立項、請求項 2乃至 18はい

ずれも従属項であり、直接的又は間接的に請求項 1 に従属している。係争特許 2 の請求項 1

の全文は以下のとおり。「導電性金属からなる芯材と、(F)前記芯材の上に該芯材とは異なる金

属を主成分とする表皮層とを有する(E)半導体装置用ボンディングワイヤであって、(G)該表皮

層の金属は面心立方晶であって、該表皮層の厚さが 0.005～0.09μm の範囲であり、(H)前記

表皮層の表面の結晶面におけるワイヤ長手方向の結晶方位＜hkl＞の内、前記ワイヤ長手方向

に対しての角度差が 15°以内までを含む＜111＞の方位比率が 50％以上であることを特徴と

する半導体装置用ボンディングワイヤ。」 

 

（二）係争特許の請求項における「表皮層」は解釈が必要 

原告が提出した権利侵害対比報告によると、それは表面から深さ約 56nm の箇所であり、芯

材に接していると述べられているが、被告は、表面から約 0.4～0.5nmの厚さの部分がいわゆ

る「表皮層」であると抗弁している。「表皮層」の定義が係争特許 1の請求項 1の技術的特徴 

(C)と(D）の基礎となっており、また係争特許 2の請求項 1 の技術的特徴(G)と(H)の基礎とな

っていることから、先ずは「表皮層」の定義を確定する必要があり、それによって初めて係争

製品が係争特許 1 及び係争特許 2 の各技術的特徴に含まれるかを判断でき、さらに係争製品

に係争特許侵害があるか否かを決定できる。 
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（三）「表皮層」の解釈結果は原告に不利 

1.双方による係争特許の請求項における「表皮層」の解釈紛争については、私が本件を引き継

ぐ前の前任裁判官がすでに告知している。その告知（該解釈は双方が同時に引用して攻防が

行われるもので、以下「双方の共通解釈」という）によると、「(1)係争特許 1について、い

わゆる表皮層の解釈は『本発明でいう表皮層は、表皮層を構成する導電性金属の検出濃度が

総計 50mol％の部位から表面まで』である。(2)係争特許 2 について、いわゆる表皮層の解

釈は『本発明でいう表皮層は、表皮層を構成する導電性金属の検出濃度が総計 50mol％の部

位から表面まで』である。」 

2.しかしながら、双方の共通解釈は双方の「表皮層」に対する解釈の紛争を真に解決するもの

ではなく、これは解釈の中に再び「表皮層」という用語が解釈の要素として含まれており、

「自分で自分を解釈する」という現象が生じているためである。双方の共通解釈が根拠とす

る該特許の明細書の段落を詳細に閲読すると、さらに「ここで、表皮層と芯材との境界は、

表皮層を構成する導電性金属の検出濃度の総計が 50m％の部位から表面である。（原文：在

此處，表皮層與芯材的交界，是構成表皮層的導電性金屬的檢出濃度總計為 50mol%的部位。）」

（係争特許 1 の部分）、「その中で、表皮層と芯材との境界は、表皮層を構成する導電性金

属の検出濃度の総計が 50m％の部位から表面である。（原文：其中，表皮層與芯材的邊界係

構成表皮層的導電性金屬之檢測濃度總計為 50mol%的部位。）」（係争特許 2の部分）という

記載があることを発見できる。双方の共通解釈は表皮層と芯材が直接に接する状況を示すも

のであり、そのため「交界」、「邊界」（訳註：いずれも境界の意）という単語を含む。芯材

と表皮層の金属はいずれも接する部位で互いに拡散しているため、双方の共通解釈を通じて

さらに範囲を限定している。 

3.しかし、係争特許は芯材と表面層が直接に接する構造を限定しているほか、芯材/中間金属

層/表皮層（係争特許 1の部分）という三層の複層構造も限定している。この点については、

係争特許 1の請求項 7 及び係争特許 1 と係争特許 2 の明細書を参照すると多数箇所に「中

間金属層」が言及されており、十分に明瞭である。ボンディングワイヤが三層の複層構造を

有すると、芯材と表皮層は直接接していないため、表皮層の定義は双方の共通解釈を適用で

きなくなる。明細書において、各層が相互に拡散している時の明確な範囲を限定している段

落がなく、この時の表皮層はボンディングワイヤ表面からみて最も外側の一層となるはずで、

相互の拡散現象があることによって互いの範囲を限定する必要はない。 

4.以上の説明に基づいて、係争特許の請求項でいうところの「表皮層」は、芯材／表皮層の二

層構造と芯材／中間金属層／表皮層の三層の複層構造のそれぞれに異なる解釈となる。前者

の二層構造は、双方の共通解釈を適用すべきであり、後者の三層の複層構造については、「表

皮層」はボンディングワイヤの表面からみて最も外側の一層となるはずである。前述の解釈

結果は、原告が主張する解釈とは異なり（原告は芯材以外に、幾層の構造であるかに関わら

ず、いずれも表皮層であると主張）、被告が抗弁する解釈方法に近い（被告も表皮層は最も

外側の一層であると主張）。付帯説明：特許請求項の解釈は、国家による特許権付与の処分

に対する解釈であり、広義の法解釈の範囲にあり、双方の拘束を受けない。 

 

（四）原告による関連証拠提出の拒絶には正当な理由がない 

私は 2017年 4月 20日に原告が関連証拠を開示すべきだと決定したが、原告は期限内に提

出せず、前述決定は書証を提出すべき必要性がないとのみを主張した。その理由には、「被告

は前件の訴訟資料に対して、すでに二度にわたり第三者として閲覧を請求しており、裁判所に

よる却下は確定してファイルに記録されている。被告が本件において書証開示を請求すること

で前件の訴訟資料を知りえるならば、ファイル閲覧請求却下の決定から逃れたということにな

るのではないのか。前件の訴訟資料は、本件訴訟とは関係がなく、本件において引用する理由

がない」、「原告に前件の訴訟資料を開示するよう要求することは、民事訴訟法の書証開示制度

を拡張しすぎるものである」、「被告は特許の無効性を証明する責任を自ら負うべきであり、証

拠開示制度により前人の努力の成果を労せずして享受することはできない」が含まれる。私は

原告による証拠開示拒絶には正当な理由がないと認め、以下のように説明する。 

1.本件の書証開示と前件の第三者の訴訟資料閲覧請求却下とは衝突しない。 

「前件の訴訟資料」と「前件の訴訟資料ファイル」は区別すべきである。「前件の訴訟資

料」は当裁判所（知的財産裁判所）101 年度民專訴字第 128 号事件ファイルにおける有効

性の攻防及び訂正に関する資料であり、「前件の訴訟資料ファイル」は該事件のファイルす
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べてを指す。被告が前件の訴訟資料ファイルを閲覧するよう請求したことについては、民

事訴訟法第 242号第 2 項で処理すべきであり、被告が請求した前件の訴訟資料は書証であ

り、同法第 342条に基づいて請求し、同法第 343条で処理すべきである。両者の規範目的

は異なり、第三者の訴訟資料ファイル閲覧請求に対する考慮は、第三者がファイルを運用

する正当な必要性とファイルの事件当事者のプライバシー及び業務秘密とを秤にかけるも

のである。一方、当事者が相手方の所持する文書を書証として請求することに対しては、

真実の発見の必要性とそれにかかるであろうコストとを秤にかけて、比例原則に適合する

かを考慮する。よって書証の請求を許可したからといって、ファイル閲覧請求却下の決定

から逃れられたということにはならない。さらに私は決定において、「（プライバシー又は

業務秘密を）加工して隠したものを提出してもよい」との但し書きをつけており、前件に

おけるプライバシー又は業務秘密に対して、適当な保護システムを提供しており、すでに

ファイル閲覧請求却下の決定から逃れるという問題はないと認める。 

2.前件の訴訟中に減縮した係争特許の請求項を、本件においても援用できる 

前件の訴訟資料は一体本件審理の判断と関連があるのか。この問題は、原告が前件の訴

訟において特許有効性の論議によって係争特許の請求項の範囲を減縮する解釈を行ったの

であれば、原告が本件において同じ制限を受けるか否か（以下「問題 1」）に関わる。もし

答えが「受ける」ならば、原告は前件の訴訟資料を開示する必要がある。この問題に回答

する前に、私は先ずもう一つのより容易な状況から処理したい。もし原告が以前のもう一

つの無効審判に係る行政訴訟において、特許有効性に対する攻撃から防御するため、係争

特許に減縮解釈を行ったならば、原告が本件において主張する特許権の範囲は、この減縮

解釈の制限を受けるのか（以下「問題 2」）。 

特許権の有効性の維持及びその紛争については、立法において公衆審査を採用し、いか

なる者も特許権を取り消す事由があると考えたなら無効審判を請求でき、さらにはその後

行政訴訟を起こすこともできる。この種の無効審判訴訟が反映するものは、特許権者と社

会の公衆との間で特許権の範囲を明確にして確認することである。よってこの種の無効審

判訴訟においては、たとえ無効審判請求人が訴訟を取り下げたとしても、特許権者が訴訟

において行った特許権を減縮する解釈は、それにともない消え去るべきではない（無効審

判請求人が訴訟を取り下げたのは、特許権者が特許権を減縮した解釈を行ったことによる

可能性がある）。さもなければ特許権者は無効審判請求人に訴訟を取り下げるよう協議でき

ることと同じであり、公衆審査制度は蝕まれてしまう。 

いいかえれば、専利法第 58条第 4項には、特許権の範囲が訴訟において提出した主張に

よって制限を受けるとは明確に規定されていないが、特許権者がその特許請求の範囲を減

縮して解釈し、特許の有効性に対する異議を防御する一方で、さらに競争相手の製品がそ

の権利の範囲に含まれるように特許請求の範囲を拡大して解釈したならば、特許権を（都

合よく）拡大したり縮小したりして、前後不一致な形で（権利範囲が小さい）権利を維持

して、（権利範囲が大きい）権利を行使することに等しい。これは権利の範囲をできる限り

公衆に明確に予見させるという知的財産の法理に違反しているだけではなく、また権利行

使が信義誠実の原則に基づくという法律基本原理にも適合しない。もし裁判所の訴訟手続

きを通じてこのように権利を行使することを許可したならば、司法の正義に反する。よっ

て問題 2の答えはおのずと「受ける」となる。 

それでは問題 2 に対する答えと理由は問題 1 にも適用できるのだろうか。原告はこれに

ついて、いわゆる特許権維持の過程には「その他当事者の民事紛争に関わる民事訴訟文書」

を含むべきではなく、況してや民事の和解で訴えを取り下げた事件は、法により既判力や

争点効が生じず、特許権者のその後の特許侵害訴訟における主張を制限するために持ち出

すべきではないと主張した。 

私は、問題 1 と問題 2 は本質的に異ならないと考える。特許権の行使は信義誠実の原則

に基づき、特許権の存在範囲が明確に予見できなければならず、これは民事、行政訴訟を

超えて存在する法律の原則であり、行政訴訟においては適用するが、民事訴訟では障害に

遭遇するということはない。智慧財産案件審理法第 16条では民事裁判所に特許有効性の判

断を委ねており、その立法理由はすぐに権利者を保障するためであり、また当裁判所民事

裁判官は有効性判断の専門知識をそなえており、さらにこのために特許の有効性に係る元

来の法理と政策枠組みを変更する必要がない。裁判官が民事手続きにおいて有効性を判断

することが民事訴訟に導入されて以来、当事者同士の和解による訴えの取り下げに基づき
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特許有効性の公衆審査制度を変更することができる（これは公衆審査手続きにおいて、特

許権者が自ら特許権の範囲を減縮したことでもたらされた効果が含まれる）という強力で

具体的な理由は一切ない。 

3.書証開示制度は特許権の行使可能範囲の確定に有利 

以上を受けて、特許有効性に異議を唱えるための証拠資料は、社会の公衆において資料

の透明化と流通が必要であり、それにより初めて効率的に公衆審査を行うことができ、社

会コストを浪費して、個別の公衆が（有効性に）異議を唱えることができる先行技術を重

複して検索することがない。このようにすることで迅速に特許権の行使可能範囲を確定す

ることもできる。また特許権者が以前行った特許権に対する減縮解釈も、公衆が理解して、

特許権の範囲を明確に確認できるようにするための適当なシステムが必要である。民事訴

訟法における書証開示制度は、特許侵害訴訟の方面において、この適当なシステムとして

の役割を演じてきたと認めることができる。よって原告が、被告は自ら特許無効の証明責

任を負うべきであり、証拠開示制度により先人の努力の成果を労せずして享受することは

できず、被告はすでに関連の行政訴訟ファイルを閲読しており、さらにその他の民事訴訟

ファイルの開示を請求することはできない等々と主張しているが、私はこれに同意するこ

とができない。 

 

（五）原告が関連証拠の開示を拒絶した結果、係争特許請求項に対する解釈は原告にさらに不

利となる 

1.原告が拒絶した結果について、開示拒絶制裁条項を適用すべきか 

正当な理由なくして証拠が見つかることを拒絶した場合、原告或いは被告を問わず、い

ずれも公平に制裁を加えるべきである。もし明らかに権利者の権利が制限を受けているが、

証拠の発見を拒絶することで、その権利の制限を隠蔽したならば、無辜の被告がこれによ

り無益に「権利を行使をされてしまう」可能性がある。決定以前に、私はすでに開廷して

双方の意見を聴取し、原告が開示したくない理由を理解し、原告が開示拒否には理由がな

いと認めた。また私は特に、決定により定められた書類提出期限を遵守しない場合は民事

法 345 条に基づき審判すると告知している。被告ももとより原告による販売資料開示請求

の却下を強く求めたが、私が決定した後、被告は期限までに資料を提出している。これに

対して、原告は決定前の開示したくない理由を繰り返すだけであり、卒然と提出を拒絶し

たため、開示拒絶制裁条項を適用して制裁すべきものである。 

2.本件は開示拒絶制裁条項をいかに適用すべきか 

原告に前件の訴訟資料開示を命じたのは、原告が前件の訴訟で係争特許の請求項の範囲

を減縮した解釈を行い、それによって係争製品が係争特許の権利範囲に含まれなくなった

か否かを明確にするためである。よって前件の訴訟資料が証明すべき事実とは、原告が前

件の訴訟において係争特許の請求項の範囲を減縮した解釈を行い、それによって係争製品

が係争特許の権利範囲に含まれなくなったことである。開示拒絶制裁条項を適用した結果、

該証明すべき事実は真実であると認めるべきである。 

被告が原告に前件の訴訟資料の提出を命令するよう申し立てたとき、証明すべき事実に

対する表明は、係争特許 1 のみに触れ、係争特許 2 には触れなかったが、この表明の依拠

を詳細に閲読したところ、被告は前件の訴訟資料がどの特許に関わっているのかを知らな

ったからにすぎない。よって前件の訴訟資料が証明すべき事実は、「原告がかつて係争特許

1 について減縮解釈を行い、係争製品が係争特許 1 の権利範囲に含まれなくなったこと」

に限定する必要はなく、それが証明すべき事実には「原告がかつて係争特許 2 について減

縮解釈を行い、係争製品が係争特許 2 の権利範囲に含まれなくなったこと」も含むものと

認める。結局、前件の訴訟資料内容を示すことができず、事実の真相が不明となったこと

について、責めを負うべきは原告であり、事実の真相が不明であることによって、逆に原

告に有利な認定を行うことがあってはならない。 

さらに、係争特許 1、2の特許権者は同一であり、かついずれも半導体装置用ボンディン

グワイヤの特許であり、明細書にはいずれも「表皮層」に対して「表皮層を構成する導電

性金属の検出濃度が総計 50mol％の部位から表面までである」という同じ解釈があり、さ

らにはこの解釈に対する前提はいずれも実質的に同じであるため、互いに関連性を有する

特許であると認めることができ、それが使用する同一の用語も同じ解釈を有するはずであ

る。よって、係争特許 1、2が関連特許であることから、係争特許 2も同じ不利な解釈を行
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い、係争製品は係争特許 2の特許範囲に含まれないと認めるべきである。 

 

（六）「表皮層」の解釈結果により、係争製品が係争特許の権利範囲に含まれるとは認められ

ない 

前述の係争特許の請求項に対する解釈結果によると、先ずはボンディングワイヤが二層構造

か三層構造かを判断し、「表皮層」を区別して異なる解釈を行うべきである。係争製品は測定

した結果、三種類の金属材質があり、それらの間では互いに増減しあう相互の拡散、浸透とい

う現象がみられ、これは三層構造であり、二層構造ではない。すでに三層構造であり、前出の

解釈結果によると、その表皮層は最も外側にある一層、つまり表面に最も近い場所にあり、中

間層と互いに拡散、浸透している箇所は含まない。 

係争製品について最も表面（に近い場所）にある各種元素の含有量を測定したところ、最も

表面において金の含有量が最高であり、換算するとそれが最も表面の導電性金属に占める含有

比率がいずれも総計 50mol％以上であり、係争特許の明細書における表皮層主成分の定義に該

当する。よって係争製品の最も表面が表皮層で、その主成分である導電性金属は金であり、そ

の厚みは 5nm をはるかに下回る。これは係争製品が係争特許 1の技術的特徴（Ｃ）に該当せ

ず、係争特許 2 の技術的特徴（Ｇ）にも該当しないことを示している。これにより、係争製

品は係争特許の請求項が限定する権利範囲には含まれず、係争製品は係争特許を侵害していな

いと認めることができる。 

 

前述の判断結果及び理由の説明に基づき、本件原告の訴えには理由がなく、その他の争点に

ついてはすでに審理を継続する必要がなく、原告敗訴の終局判決を直接下すべきである。原告

の仮執行宣言の申立てについても、連動して依拠を失ったため、併せて却下する。 

 

2018年 1月 15日 

知的財産裁判所第三法廷 

裁判官  蔡志宏 
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