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專論

專利權邊境管制措施-臺灣新修正專利法之觀察

作者：普華商務法律事務所 蔡朝安律師、鍾典晏律師、陳全正律師合著

於知識經濟日益重要的今日，專利權之保護成為世界各國莫不關注之議題。也由於國際貿易興

盛，各國商業往來頻繁之故，一旦侵害專利權之產品得任意輸入，勢將造成該國專利權人損害

之擴大，甚而影響該國相關產業之發展。因此，各國亦皆肯認為避免侵害專利權之產品任意流

通，實須建置一有效制度加以攔截，以保護專利權人，則專利權「邊境管制措施」（或稱「邊境

保護措施」）之建制遂應運而生。

就專利權邊境管制等保護措施架構，除世界貿易組織（WTO）於「TRIPs」（The Agreement on

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights，TRIPs）51條以下規定，廣為各國所參

考外，美國並有著名之「337調查」（源於美國1930年關稅法第337章節，故名之），此當初係設

計以防範侵害專利權及其他智財權相關不公平行為，惟由於程序相較法院訴訟快速且有效率，

近來實務上又多見於專利侵權案件，且其中不乏被告為我國廠商之案件。

所謂美國「337調查」，目的在於防止因侵害智財權產品之進口，所產生不公平行為，並對於美

國產業造成侵害。而該調查制度架構，係由一具有準司法機關地位之「美國國際貿易委員會」

(U.S. International Trade Commission, ITC)所主導，透過權利人申請後進行實質侵權之調查；

如調查結果認定被告確有侵權時，並得作出禁止命令之決定，而海關即依此命令禁止系爭產品

或被告相關產品進入美國境內，此對於以美國市場為商業重心之企業體自會造成相當嚴重之影

響。至於實務上「337調查」著名案例，除去年（2013）10月底ITC因美國光學設備公司(Optical

Devices, LLC)就光碟機專利之侵權申訴，而調查我國聯發科、韓國LG及三星、日本任天堂、松

下和東芝等7家企業一案外，過去像我國HTC、友達、威盛、瑞昱等科技大廠亦皆受過337調查，

部分廠商之後並因此被迫與原告方和解。

而我國目前就專利權之邊境管制措施，係依「海關配合執行專利及著作權益保護措施作業要點」

規範，要求權利人須取得法院裁定（假處分或定暫時狀態假處分）後，海關方得配合進行扣留

侵權疑慮產品；相較於該要點及「海關執行商標權益保護措施實施辦法」所規定「商標權」及

「著作權」之權利人，得直接檢具侵權事證資料向海關申請扣留侵權疑慮產品；「專利權」之侵

害因涉及技術複雜不易認定或判斷，管制要件較為嚴格。但也因此我國目前就「專利權」的邊

境管制作業，對於專利權利人而言，往往因法院審理程序曠日廢時，而有權利人保護不足之憾。

有鑑於此，立法院會近日（2014/1/3）通過專利法部分條文修正案，為強化專利權之保護，直

接於專利法第 97 條之 1 至第 97 條之 4 增訂「專利邊境管制措施」，使專利權人亦得透過書面申

請並提供保證金或相當之擔保方式，向海關請求先扣留有侵害其專利權疑慮之進口物；而被查

扣人則得提出保證金 2 倍之反擔保金以廢止查扣。另外，新法也要求權利人須於海關通知受理
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查扣隔天起 12 天內，須限期提起侵害專利權訴訟並通知海關，否則海關亦須廢止查扣，並新增

相關損害賠償規定，藉以平衡雙方當事人權益保障，並期許能強化專利權之邊境保護。

普華觀點

此次專利法之修法方向，係為避免專利權人因等待法院裁定所造成時間上之浪費，以有效提昇

權利人扣押侵權產品之機會，即時保護專利權人之權利不受侵害。此一邊境管制措施，亦係各

國落實其專利及智財保護常見之作法，諸如前述「TRIPs」規範、美國「337調查」等，而大陸

「中華人民共和國知識產權海關保護條例」亦有相類規定，便利專利權人能夠即時保障或避免

侵權產品之進口而造成之損害。

惟就邊境管制措施之執行面上，由於侵權產品進口資訊並非公開訊息，如何克服專利權人取得

侵權物相關細節（例如，確認侵權貨物進出口商、時間、地點、航班及報單號碼等細節）以通

報海關之困境，將涉及此類專利智財權之邊境管制措施，能否確實發揮功效。因此，是否有相

關配套措施設計使專利權人得以獲取侵權人更多資訊，以有效通報海關，例如，大陸之「中華

人民共和國知識產權海關保護條例」係設計「備案」制度，專利權人得事先向海關申請備案並

提供已知侵權之廠商、進出口商等資訊，一旦海關發現有侵權疑慮產品進口時，即會主動通知

該專利權人，專利權人再決定是否請求扣留產品，此實得降低專利權人本身蒐集資訊之門檻。

因此，如何協助專利權人取得侵權物報關細節，亦應為立法者或相關行政機關日後設計配套措

施時須一併加以考慮之重點。
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PricewaterhouseCoopers Legal （普 華商務法 律事務 所 暨 普華智財 管理顧問 股份有限 公司） 結合

PricewaterhouseCoopers, Taiwan（資誠聯合會計師事務所 暨 資誠稅務諮詢顧問股份有限公司），針對知識經濟時

代之智慧財產管理操作及策略提供客戶稅務、法律、智財管理等全方位諮詢服務及整合性解決方案。服務範圍包括

智慧財產相關之申請維護、行政救濟、爭議處理、管理策略及模式分析，智慧財產佈局，企業跨國智財交易（包括

技術移轉、專利授權、技術投資、國際共同研發等）之風險與利潤配置評估，及跨國併購智慧財產之租稅管理。另

對應企業全球化營運之需求，普華及資誠與全球聯盟所緊密結合，提供客戶最即時的智財權服務。
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