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知识产权与司法相关的
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———来自我国台湾地区的观察与省思
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摘要　在促进我国台湾地区知识产权法进步一事上，其司法仍可大有作为。智慧财产法院整体

而言，欠缺考虑台湾地区所处发展阶段的需要 （例如汽车零件市场欠缺竞争与设计专利的强制许可，

以及名牌商品二手市场迟迟无法建立仿冒品认定机制），对于方兴未艾的营业秘密保护议题的掌握有

诸多令人担忧之处。展望未来，智慧财产法院应做大幅度改革，宜只专门审理专利及其他技术案件

（例如植物新品种），应转型为二级法院，应为法官建立定期轮调制度。可惜，台湾地区“司法院”并未

认知到前述问题，反而将智慧财产法院改组为“智慧财产及商业法院”，将法官人数９人、高等法院层

级、管辖重大商业民事的商业法院并到智慧财产法院，但是就智慧财产法院的组成、职掌以及案件的

审理并未做任何改变。
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一、引　　言

知识产权法的法律原则在全球化的发展下已有趋同的趋势，但是其具体解释适用，例如专利

的非显而易见性（ｎｏｎｏｂｖｉｏｕｓｎｅｓｓ）、著作的原创性（ｏｒｉｇｉｎａｌｉｔｙ）、商标的识别性（ｄｉｓｔｉｎｃｔｉｖｅｎｅｓｓ），

并没有举世皆然的标准，也无绝对的对错可言，均有待各国司法解释。司法解释适用知识产权法

的取舍之道该是什么？一是依据知识产权的一般理论（ｇｅｎｅｒａｌｔｈｅｏｒｙ）
〔１〕、贯通知识产权法整体

（可相互启发参照），形成属于知识产权法的体系思维；二是依据各国所处发展阶段的需要，而不是

某个世界标准或绝对标准。〔２〕唯有如此，知识产权法的发展才能有助于本地产业而得到本土的

支持，具备正当性。当然，随着各经济体所处发展阶段的改变（可以是产业升级，也可能是退步），

法官的标准也需要与时俱进或改变。

本文以我国台湾地区的司法实务为例，对知识产权与司法此议题做些观察与省思。〔３〕首先

评估我国台湾地区司法对知识产权法有无起到解释法律、补充法律漏洞、创制规则、促进知识产权

法发展的作用，〔４〕其中将评论智慧财产法院异化的问题（以汽车零件市场的竞争与设计专利的强

制许可，以及名牌商品二手市场迟迟无法建立仿冒品认定机制两个例子说明），接着检讨台湾地区

法院保护营业秘密衍生的诸多问题，最后在结语归纳本文的主要结论与建议。

二、我国台湾地区司法对知识产权法发展的贡献粗评

整体而言，如同其他主要亚洲经济体，我国台湾地区司法对知识产权法律续造的贡献不大，比

主管知识产权法行政机关的技术官僚来得低。〔５〕这结论主要是基于以下三点观察：

（一）“司法院”

作为我国台湾地区司法机构的“司法院”很少对于知识产权法表示意见。仅有的四个解释，两

个是针对驰名商标表示的商标法实体意见，两个是肯定相关法规“合宪”表示的“宪法”意见，与知

识产权法本身关联不大。

１．关于著名标章（大陆地区称驰名商标）的商标法实体意见

１９３０年颁布施行的《商标法》第２条第６款规定，相同或近似于“世所共知”他人之标章使用于
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本文作者提出知识产权是公、私部门三阶段交换、增益的一般理论，见刘孔中：《解构知识产权及其与竞

争法的冲突与调和》，中国法制出版社２０１５年版，第一章。

例如我国台湾地区“专利法”于２００１年首先废除发明专利侵害刑罚规定，２００３年修法时再度废除新型

与新式样侵害之刑罚，无非冀望专利规范能更“符合社会实际需求与产业发展”，参见耿筠、黄铭杰、蔡熙文：《专利

除罪化后之侵权实务》，载《智慧财产权月刊》２００７年总第１０２期，第４１页。

我国台湾地区“公平交易委员会”作为独立机构，具有准司法性，也可以是本文讨论的对象，但是本文作

者已经为文做过相关讨论（见刘孔中：《从没有准备处理、不能处理、不愿处理到如何标准必要专利ＦＲＡＮＤ许可问

题》，载《月旦法学》２０２０年总第２９６期，第１９１—２０６页），在此不再赘述。

参见刘孔中、张浩然：《最高人民法院知识产权法见解及其作成方式的评价与反思》，载《知识产权》

２０１８年第５期，第４０—５１页。对于司法与知识产权法的互动，李琛也有相同想法，见李琛：《文本与诠释的互动：

回顾著作权法三十年的新视角》，载《知识产权》２０２０年第８期，第８—２０页。
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同一商品的商标，不得作为商标呈请注册。司法院１９３３年院字第１００８号解释原本认为“世所共

知”商标毋庸在外国及中华民国全部领土具有知名度：“同条第６款只谓‘世所共知’，其是否注册

自所不问。至所谓世所共知，系指呈请注册之区域一般所共知者而言。”该解释并未附理由说明，

在实际运用上不免引起争议，“司法院大法官”会议不得不在３１年后（１９６４年）以第１０４号解释再

度解释何谓“世所共知”，但是改变原先见解，而认为：“‘商标法’……所称世所共知，系指境内一般

所共知者而言。”该号解释全文为：“‘商标法’为‘中央’立法以境内为适用范围，商标注册之效力亦

及于境内，此观于同法第３条各项均有境内之规定可以概见，故‘商标法’第２条第８款所谓世所共

知应指境内一般所共知者而言，本院院字第１００８号解释之２系对修正前‘商标法’第２条第６款所

为之解释应予补明。”（１９８３年“商标法”修法以“著名标章”取代“世所共知标章”一词）

然而，诚如史尚宽大法官在“第１０４号解释不同意见书”所言，〔６〕“本件解释文所谓‘系指境内

一般所共知’，究以全境为标准抑应以大多数之区域为标准，抑以申请人商品所拟流通之区域为标

准亦不无疑义”。其次，商标知名的程度自然会随销售对象与区域不同而变化，因此世界知识产权

组织《驰名商标保护条款》第２条第２款第２、３项规定，商标至少在相关大众某部分中著名，就应被

会员国认定为驰名商标。同条第３款第１项第２目并且禁止会员国要求必须在一般大众（ｐｕｂｌｉｃ

ａｔｌａｒｇｅ）著名才是驰名商标。因此，第１０４号解释见解应该是错误的，反而是由徐步垣、金世鼎两

位大法官作成的“不同意见书”才是正确的：所谓“相同或近似于世所共知他人之标章”是指，他人

的标章所表彰使用的商品具有良好的商誉、悠久的历史，以及广泛营销的事实，“在其营销区域内”

为一般所共知，而其使用有发生厂商混同之虞者而言。〔７〕

２．肯定相关法规“合宪”表示的“宪法”意见，与知识产权法本身关联不大

以下二号解释结论虽正确，但仅仅是肯定商标法就一般人所知悉或熟识的其他团体名称保护

的规定未“违宪”以及“公平会”划定知识产权人以发警告函给侵权人以外第三人的方式行使其权

利的界线并未“违宪”，对知识产权法律的续造并无自己的贡献可言。其实大法官当初根本可以不

受理“释宪”声请，就可以达到肯定前述法规未“违宪”的效果。受理“释宪”声请，再作成“合宪”解

释，几乎可以说是多此一举。

（１）肯定商标法就一般人所知悉或熟识的其他团体名称保护的规定未“违宪”

“司法院”在１９９９年６月１１日作成释字第４８６号表示：“‘宪法’上所保障之权利或法律上之利

益受侵害者，其主体均得依法请求救济。１９８９年５月２６日修正公布之‘商标法’第３７条第１项第

１１款（现行法为第３０条第１４款）前段所称‘其他团体’（商标‘有著名之法人、商号或其他团体之名

称，有致相关公众混淆误认之虞者’，不得注册———作者说明）系指自然人及法人以外其他无权利

能力之团体而言，其立法目的系在一定限度内保护该团体之人格权及财产上利益。自然人及法人

为权利义务之主体，固均为“宪法”保护之对象；惟为贯彻“宪法”对人格权及财产权之保障，非具有

权利能力之‘团体’，如有一定之名称、组织而有自主意思，以其团体名称对外为一定商业行为或从

事事务有年，已有相当之知名度，为一般人所知悉或熟识，且有受保护之利益者，不论其是否从事

公益，均为‘商标法’保护之对象，而受‘宪法’之保障。‘商标法’上开规定，商标图样，有其他团体

之名称，未得其承诺者，不得申请注册，目的在于保护各该团体之名称不受侵害，并兼有保护消费

者之作用，与‘宪法’第二十二条规定 （‘凡人民之其他自由及权利，不妨害社会秩序公共利益者，

·２７·
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本文讨论过程中均将所论及裁判的承办法官姓名列出，并月旦其法律见解，希望增加法官的荣誉感与责

任心，而有益于知识产权法的精进。

详细讨论见刘孔中：《比较商标法》，新学林出版股份有限公司２０１４年版，第２２２页以下。



均受“宪法”之保障’———作者说明）之意旨尚无抵触。”

（２）仅是肯定“公平会”“权利正当行使”函释未“违宪”

我国台湾地区“公平交易法”第４５条规定：“依照‘著作权法’、‘商标法’或‘专利法’行使权利之正

当行为，不适用‘本法’之规定。”“公平会”在１９９７年发布“审理事业发侵害著作权、商标权或专利权警

告函案件处理原则”，但被质疑有“违宪”之虞。“司法院”在２００２年７月１２日作成释字第５４８号解

释，认定该原则是“公平会”“本于‘公平交易法’第４５条规定所为之解释性行政规则，用以处理事业对

他人散发侵害智慧财产权警告函之行为，有无滥用权利，致生‘公平交易法’第１９条、第２１条、第

２２条、第２４条等规定所禁止之不公平竞争行为。前揭处理原则第三点、第四点规定，事业对他人散发

侵害各类智慧财产权警告函时，倘已取得法院一审判决或公正客观鉴定机构鉴定报告，并事先通知可

能侵害该事业权利之制造商等人，请求其排除侵害，形式上即视为权利之正当行使，认定其不违‘公平

交易法’之规定；其未附法院判决或前开侵害鉴定报告之警告函者，若已据实叙明各类智慧财产权明

确内容、范围及受侵害之具体事实，且无‘公平交易法’各项禁止规定之违反情事，亦属权利之正当行

使。事业对他人散发侵害专利权警告函之行为，虽系行使‘专利法’第８８条所赋予之侵害排除与防止

请求权，惟权利不得滥用，乃法律之基本原则，权利人应遵守之此项义务，并非前揭处理原则所增。该

处理原则第三点、第四点系‘行政院公平交易委员会’为审理事业对他人散发侵害智慧财产权警告函

案件，是否符合‘公平交易法’第４５条行使权利之正当行为所为之例示性函释，未对人民权利之行使

增加法律所无之限制，于法律保留原则无违，亦不生授权是否明确问题，与‘宪法’尚无抵触”。

（二）“最高法院”及“最高行政法院”

“‘行政法院’关于著名商标的解释与裁判无非重复法条文字、主管机关行政规章或以往的判

决（例），对于著名商标法律制度的进化少有贡献”，学界早有批评。〔８〕此外，关于商标是否有混淆

之虞的判断三原则之一的“隔离观察原则”，“最高法院”及“最高行政法院”都有判例、〔９〕判决额外

要求隔离观察原则必须是“异时异地”，诚属画蛇添足，本文作者已有批评。〔１０〕

不过在允许商标真品平行输入一事上，我国台湾地区“最高法院”倒是确有重大贡献，因为其

领先学界及立法，采取支持商标权在第一次销售后就全球耗尽的正确见解，例如“最高法院”民事

第４庭在１９９２年度台上字第２４４４号判决表示，真正商品的平行输入，其质量与我国台湾地区商标

使用权人营销之同一商品相若，且无引起消费者混同、误认、欺蒙之虞者，对我国台湾地区商标使

用权人的营业信誉及消费者的利益均无损害，并可防止我国台湾地区商标使用权人独占区域内市

场，控制商品价格，因而促进价格竞争，使消费者购买同一商品有选择余地，享受自由竞争利益，并

不违背“商标法”的目的，在此范围内应认为不构成侵害商标使用权。〔１１〕其立论深入，在１９９３年

被“商标法”接受纳入修正立法。
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同上注，刘孔中书，第２２２页。

判例是依据旧“法院组织法”第５７条、“行政法院组织法”第１６条规定，将“最高法院”裁判中法律见解自

个案抽离，而独立于个案事实之外，成为抽象的判例要旨，使其具有通案的法规范效力，冀能达成统一终审法院法

律见解的目的。但此与权力分立原则未尽相符，且新“法院组织法”的“大法庭制度”已可达到终审法院统一法律见

解的目的，故２０１９年１月４日上述二法修正废除判例选编及变更制度。“司法院”第１６５次院会并明定“最高法院、

最高行政法院”于此次修法施行前依法选编的判例，若无该判例的裁判全文可资查考，因无裁判所依凭的事实可供

参佐，背离司法个案裁判的本质，应自本条文生效后停止适用；其余先前已经依法选编的判例，则回归裁判的本

质———即终审法院某一庭先前所为的“裁判”，与未经选编为判例的其他终审法院先前裁判效力相同。

见前注〔７〕，刘孔中书，第１８９页以下。

本案法官为李锦丰（审判长）、吴启宾、葛浩坡、朱建男、杨鼎章。



（三）智慧财产法院的异化

自１９９４年ＴＲＩＰＳ协定以来，亚洲知识产权制度已有长足发展，各国和地区普遍设置专业知识

产权法官（法庭、法院），例如日本（１９５０年）、泰国（１９９６年）、菲律宾（１９９６年）、韩国（１９９８年）、马

来西亚（２００７年）、中国［２０１４年，台湾地区（２００８年）］、新加坡（２０１５年）、印度（２０１６年）。专利法

官（法庭、法院）有设于第一审及第二审（例如日本、韩国、中国），也有仅设于第二审（例如印度、新

加坡）。智慧财产法院是我国台湾地区首创的、单独成立的专业法院，于２００８年７月成立，１２年下

来，显现诸多弊端，例如最重要的专利侵权诉讼案件呈现大幅萎缩、专利权人胜诉率过低、文义侵

权成立的案件数竟高于均等侵权、过低赔偿额无法彰显专利权的价值，学界颇有恶评，甚至主张废

除智慧财产法院。〔１２〕本文以为其症结在于：

１．管辖权太集中及二审级合一的设计 〔１３〕

目前各国和地区都没有像智慧财产法院如此广的管辖权及二审级合一的设计：包括专利（专

利无效及侵权案件）、商标、著作权、光碟管理条例、积体电路电路布局、植物品种及种苗及公平交

易涉及智慧财产权所生的第一、二审民事、二审刑事及第一审行政诉讼事件及强制执行事件。

相较之下，美国联邦巡回上诉法院只是第二审级法院，而且智慧财产案件的管辖范围限于专利与

商标案件，不包括著作权等其他智慧财产案件，此外还同时掌管涉及联邦贸易委员会、退伍军人、政府

采购契约等诸多其他案件。德国指定１３个地方法院受理专利民事刑事诉讼，以及设立管辖事务单一

的专利法院，并只审理发明及新型专利权、植物品种权、商标权、设计权及积体电路电路布局权有效

性争议，不受理智慧财产侵权、损害赔偿民事诉讼案件及刑事案件，而且多数案件是技术法官多于

法律法官，因此其专业性过窄的缺点，会被其他审理智慧财产侵权、损害赔偿民事及刑事案件的法

官弥补。日本在第一审级指定东京及大阪两个地方法院设立智慧财产专庭，而且仅审理技术相关

的专利案件，商标及著作权等其余智慧财产案件则是全国５０个地方法院都可以审理。

此外，在二审级合一的设计下，地方法院层级法官一旦进入智慧财产法院，就不需去其他法院

历练升迁，因此其最重要的考量不是办好案件、突出见解，而是与同事和谐相处，避免不同。实证

研究显示，专利侵权诉讼一审判决之上诉维持率为９０．５７％，因为智慧财产法院上、下审级法官、技

术审查官长期共处在同一办公场所，经常相互讨论，不免较容易形成类似之法律、技术见解。〔１４〕

２．智慧财产法院法官不轮调 〔１５〕

讲究专业的德国及日本虽然不强制法官轮调，不过实务上法官还是会轮调。在日本，法官每

三年轮调，东京高院智慧财产专庭法官大多被调至地方法院担任普通诉讼的法官，也有被调至地

方法院知财部担任庭长等继续审理智慧财产诉讼。德国法官也会在各种法院轮调，例如曾任联邦

最高法院专利法专庭庭长的彼得·迈尔 贝克（ＰｅｔｅｒＭａｉｅｒＢｅｃｋ），就曾兼办民事、刑事案件，担任

宪法法院助理，现在担任竞争法专庭的庭长。

但在我国台湾地区，智慧财产法院法官不轮调，其结果不外乎某些法官累积很大的影响力，或某

些法官将智慧财产法过度分殊化与专业化，而与法律基本原则脱离，产生狭窄视野（ｔｕｎｎｅｌｖｉｓｉｏｎ）之

弊。智慧财产法院法官不定期轮调另一个弊端是，法官的意见会自始趋于一致。以日本东京高院四

·４７·
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参见李素华：《台湾专利侵权诉讼现况：崩坏与亟待重生的智慧财产生态系统》，载《月旦法学》２０１９年

总第２８９期，第１２４—１４６页。

刘孔中：周末管制论坛，２１世纪基金会，２０１９年１２月，第１７５—１７６页。

见前注〔１２〕，李素华文，注释４６，第１４５—１４６页。

见前注〔１３〕，刘孔中文，第１７６—１７７页。



个智慧财产专庭为例，２００５年设立以来，各庭越来越倾向于先透过由四庭指派代表参与的大审庭方

式统一意见，导致观点过于集中，各界批评原本期待各庭发展健康多元意见然后再逐步整合的目标落

空。在法官每三年轮调的日本都是如此，何况是在法官长期不轮调的我国台湾地区？

３．欠缺考虑我国台湾地区所处发展阶段的需要

以下举两个例子说明智慧财产法院未考虑我国台湾地区所处发展阶段的需要：汽车零件市场

的竞争与设计专利的强制许可，以及名牌商品二手市场迟迟无法建立仿冒品认定机制。

汽车零件市场依据我国台湾地区“公平会”汽车零配件案件处理原则的用语及分类，分正厂

（即汽车原厂）与“副厂”，正厂零件使用原汽车厂的品牌，因此价格昂贵。副厂零件则是独立厂商

所开发，主要透过维修厂直接卖给消费者，不受品牌车厂的控制，价格低廉、毛利率高。我国台湾

地区汽车零配件市场以副厂为主，数十年来在关键零配件方面具有相当的全球知名度与市场率，

但一路走来十分不容易。

汽车的零配件多达三万个。汽车制造商为降低成本，会尽可能采用通用零配件，而只会维持

少数不同或有差异的关键零配件。关键零配件或是出于重要技术要求，或是外观设计所需。对独

立副厂零件厂商而言，外观设计的关键零配件尤其重要，因为必须与原车完全匹配一致才会被市

场接受。但因为正厂车商不乐见副厂零件商竞争、削减其厚利，典型的做法是拒绝将外观设计权

授权独立零件制造商，进而告其侵害外观设计权。〔１６〕

德商戴姆勒宾士（中国大陆地区译为“奔驰”）汽车在我国台湾地区于２０１６年诉帝宝一案就是一例。

宾士汽车一方面拒绝授权给曾多次请求以公平合理无歧视条件取得其车灯设计专利授权的帝宝，另一

方面告帝宝侵害该车灯外观设计权。智慧财产法院２０１７年民专诉字第３４号民事一审判决（２０１９年

８月１６日）认定宾士汽车并无义务授权，帝宝既然未取得授权，所以侵害宾士车灯外观设计权。〔１７〕

本判决用词白话易懂、论理深入，用第一人称“我”行文，是百年司法判决的难得佳作，承办法官蔡

志宏（现已调任台湾士林地方法院庭长）为知识产权裁判乃至司法带来一股新意，值得赞许。不过本

判决接受原告所推荐鉴定人陈志民教授意见书中所提到的主、后市场连动理论，也就是说，主、后市场

连动理论在公平交易法上应该是一个被确立承认而可采用的理论，而汽车销售及其后的车灯维修替

换市场为同一相关市场，就算相关消费者在后市场被锁入而无替代选择，但原告在此市场中并不具有

独占地位，在主市场已有充分竞争的状态下，后市场的锁入效果在竞争上并没有实质意义。〔１８〕

但是汽车零配件市场因为必须与原车配合，所以受制于原厂（类似电梯维修零配件市场），尤

其是宾士汽车这种资本雄厚、在全球销售并取得各国（地区）设计权的原厂。向来主产品与其维修

市场是独立分开的，汽车买主对仅针对维修厂供应的零配件市场几乎毫无所知，汽车主市场的竞

争约束不等于汽车零配件市场的竞争约束。汽车零配件市场的竞争受到消费者选购汽车的影响，

消费者一旦选定特定车款的汽车，其零配件就被锁定在该特定车款，否则该车对消费者就无效益

可言（成为可观的沉没成本）。除非该车款使用通用零配件，否则其零配件市场的竞争就受到原车

厂的限制，因此是竞争受到限制的市场。

该判决为辩护错误的主、后市场连动理论，进而认定明知购买系争宾士车型车灯维修选择有限、

·５７·

刘孔中：知识产权与司法相关的近期热点问题综述

〔１６〕

〔１７〕

〔１８〕

王立达：《售后市场拒绝授权之竞争法评价与诚实信用原则：智能财产法院奔驰车灯设计专利侵害案一

审判决评析》（《公平交易季刊》待刊）。文中表示，戴姆勒就系争车灯外形拥有设计专利，在其授权市场上具有独占

地位，却拒绝授权帝宝公司生产系争车灯，在市场上排除具有不同特点的该公司产品，有害市场竞争，不无可能构

成独占滥用。

本判决由蔡志宏法官一人承办，本案上诉智慧财产法院中。

智慧财产法院２０１７年民专诉字第３４号民事判决，第５９—６１页。



价格可能较高，但还是要买该车型的车主，以及虽不知车灯维修选择有限、价格较高，但在知道后认同

这是品牌价值的车主，是有品牌认同的消费者，其利益更正当，更值得保护。〔１９〕然而这明显与常识

不合，因为除了企业单位供养的商务车之外，消费者都是精打细算，只要安全无虞，哪有希望为汽

车零件付较高价格的消费者？又哪来希望为汽车零件付较高价格的消费者利益可言？对此质疑，

本案承办法官蔡志宏法官在报章为文回应：“为何会有愿意支付较高零件价格的消费者？因为在

零件价格及其利润较高的情况下，可以有较低的汽车销售价格，对于维修需求较小的消费者而言，

这自然存在值得保护的正当消费者利益。”但是宾士汽车不仅零件价格及其利润较高，其汽车销售

价格也更高，并没有“在零件价格及其利润较高的情况下，可以有较低的汽车销售价格”〔２０〕。

其次，为换取德国议会审议设计法修正案时不增加修车免责条款，使得为修复汽车原貌所制

与原厂完全一样的零配件不构成侵权，德国汽车制造商（当然由宾士汽车领衔）曾于２００３年向德

国联邦政府及议会做过承诺：“不会妨碍零件市场的竞争，而且也不会以主张权利的方式争夺独立

工厂及独立零件贸易商市场占有率。”但是智慧财产法院判决认定该承诺是在德国修法过程中提

出，自然应该由德国法院决定其在德国的法律性质，并进而同意德国法院认定该项承诺是政治性

承诺，而不是法律承诺。

然而，德国汽车制造商为全球汽车业龙头，对德国公权力机关所做的承诺，事实上也就是同时

向全球独立零件厂商及贸易商的公开宣示，是何等正式，足以构成禁反言事由、以第三人为受益对

象的利益第三人契约，甚至专利滥用。〔２１〕智慧财产法院却认定此承诺与我国台湾地区产业无涉

而将其解释权拱手让人，实属令人费解。

蔡志宏法官对此质疑的回应是，“立法行为在现代民主宪政下，本来就是具有高度政治性及政

策形成空间的国家高权行为，它既没有必要与任何人进行对价交换，也不应该与任何个人或团体

进行对价交换。因此，以承诺来取代修法之事，根本不应容忍其存在，当然也不能在法院审理中主

张这种承诺的法律效力。……这样的承诺，根本没有获得任何对价，自不存在有任何契约拘束

力”。然而，既然立法行为具有“高度政治性”及“政策形成空间”，为何“不应该与任何个人或团体

进行对价交换”，“根本不应容忍”“以承诺来取代修法”？事实上，利益团体经常以各种行为承诺的

自律争取避免法律他律的介入。例如新加坡著作权集体管理团体ＣｏｍｐｏｓｅｒｓａｎｄＡｕｔｈｏｒｓＳｏｃｉｅｔｙ

ｏｆＳｉｎｇａｐｏｒｅ（ＣＯＭＰＡＳＳ），ＲｅｃｏｒｄｉｎｇＩｎｄｕｓｔｒｙＰｅｒｆｏｒｍａｎｃｅＳｉｎｇａｐｏｒｅＰｔｅＬｔｄ（ＲＩＰＳ），Ｈｏｒｉｚｏｎ

ＭｕｓｉｃＥｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔＰｔｅＬｔｄ，Ｉｎｎｏｆｏｒｍ ＥｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔＰｔｅＬｔｄ以及 ＫＮｅｔＰｔｅＬｔｄ，就在

２０１２年向其法务部及知识产权局提出“行为准则”（Ｃｏｄｅｏｆｃｏｎｄｕｃｔ），避免法务部立法规范。〔２２〕

我国台湾地区汽车产业在全球价值链下整车无法外销、只有零配件产业能够外销，法院判决应该

从零配件产业的发展需求出发，尤其是冠以智慧之名的法院。

以下再论智慧财产法院应深思但未深思设计专利强制授权的利弊得失。

在面对我国台湾地区产业发展需求与国际权利人利益冲突时，蔡志宏法官前文表示“基于依

法判决的诫命”，“选择经‘国家’明文立法保障的产业”，并认为其判决“应该是很容易理解的选

择”。确实，我国台湾地区“专利法”明文保护设计专利，但并没有如欧盟设计规则第１１０条的维修
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智慧财产法院２０１７年民专诉字第３４号民事判决，第６１—６２页。

蔡志宏：《司法裁判与产业政策发展》，载《工商时报·名家评论》２０２０年５月２９日。

参见前注〔１６〕，王立达文。
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免责条款规定“为修复复杂产品原本外观而使用的零件，不受设计保护”。

台湾汽车零件商多年来向设计专利权人争取、却无法取得合法授权的抗辩主张，是否真的欠

缺法理支持、不值法院一顾？本文认为设计专利强制授权优于将“维修免责条款”入“专利法”。〔２３〕

如果设计专利能够强制授权，台湾汽车零件厂商可以合法制造销售与汽车原厂车辆切合相配的零

件，增加市场竞争，而汽车原厂仍然可从中取得合理授权金，处境会比在维修免责条款下完全无法

取得任何报酬或授权金要好得多，而且消费者在原厂正牌零件外还有副厂零件可选择，尤其是当

原厂正牌零件不再生产的情形，这种多赢局面难道不也是“很容易理解的选择”？

问题是国际与我国台湾地区规范允许设计专利强制授权吗？

《巴黎公约》第５条规定，为救济包括不实施或不充分实施专利的专利滥用行为，会员国可允

许强制授权第三人使用，新型专利准用此强制授权规定，并未规定设计专利可强制授权。但是回

顾该条的修改历史，其实在１９３４年伦敦修正会议时，会议地主国英国及巴黎公约联盟国际事务局

原本准备提案明文禁止对设计专利强制授权，结果因为捷克与南斯拉夫反对而未通过。因此巴黎

公约会员确实是不禁止对设计专利强制授权。〔２４〕

英国注册设计法与未注册设计法均允许基于促进市场竞争的考虑而对设计专利强制授权。

其１９８８年《著作、设计及专利法》（Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ，ＤｅｓｉｇｎｓａｎｄＰａｔｅｎｔｓＡｃｔ１９８８）第２３８条规定，未注

册设计权人拒绝以合理条件授权，导致主管部长或竞争暨市场局认为有必要介入时，得废止或修

改该等条件，并得或使任何有需要使用该设计的人均有权使用（ａｖａｉｌａｂｌｅａｓｏｆｒｉｇｈｔ）。当事人若对

于此种设计专利强制授权的条件无法达成协议，由智慧财产局长决定之。同法第２７０条对注册设

计权有相同规定。

我国台湾地区“专利法”第８７条及第１２０条允许对发明专利及新型专利强制授权，但是第

１４２条却未准用该两条规定，以至于无法依据“专利法”对设计专利强制授权。但是“专利法”第

８７条“专利权人有限制竞争或不公平竞争之情事，经法院判决或‘公平交易委员会’处分”可强制授

权的规定，其实就是出于维护市场竞争的考量，因此同样的结论应该可从我国台湾地区“公平交易

法”第９条、第２５条、第４６条及第２９条推导而出以适用于设计专利。〔２５〕

事实上，德国联邦最高法院早在２００４年的Ｓｐｕｎｄｆａｓｓ一案就承认，在德国专利法强制授权规

定之外，仍然可以依据德国《限制竞争防止法》第２０条的规定（禁止滥用相对或优势市场地位）得

出专利强制授权的相同结论。〔２６〕

在我国台湾地区，名牌商品二手市场迟迟无法建立仿冒品认定机制，这也是智慧财产法院未

考虑我国台湾地区所处发展阶段需要的另一个事证。

对于被查获的大量商标仿冒品，被告几乎没有争辩其不是仿冒品的空间。但是名牌商品二手市

场发生“仿冒品”纷争时，就会有仿冒品认定全部仰赖商标权人、而商标权人一律以事涉其营业秘密拒

·７７·
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〔２３〕

〔２４〕

〔２５〕

〔２６〕

参见王雅泠：《国际维修免责条款立法趋势与观察》，载《工商时报·名家评论》，２０２０年６月２３日，主张

维修免责条款入“专利法”。

ＦｒｉｅｄｒｉｃｈＫａｒｌＢｅｉｅｒ，Ａｕｓｓｃｈｌｉｅｌｉｃｈｋｅｉｔ，ｇｅｓｅｔｚｌｉｃｈｅＬｉｚｅｎｚｅｎｕｎｄＺｗａｎｇｓｌｉｚｅｎｚｅｎｉｍ Ｐａｔｅｎｔｕｎｄ

Ｍｕｓｔｅｒｒｅｃｈｔ，ＧＲＵＲ１９９８，１９４．

“公平交易法”第９条推定独占事业不得有滥用市场地位之行为、第２５条规定事业不得为足以影响交易

秩序之欺罔或显失公平之行为、第４６条规定事业关于竞争之行为，优先适用“本法”之规定。但其他法律另有规定

且不抵触“本法”立法意旨者，不在此限。第２９条规定事业违反“本法”之规定，致侵害他人权益者，被害人得请求

除去之；有侵害之虞者，并得请求防止之。

见前注〔１〕，刘孔中书，第三章“强制授权与竞争法”。



绝透露仿冒品认定的标准的情事发生，致使名牌商品二手市场发展受阻、法院裁判左右为难。

名牌商品二手市场在我国台湾地区由来已久，受到消费者及品牌商的喜爱。对于名牌商品而

言，二手市场不仅使物尽其用、延长产品的生命周期，更可以创造延长的价值链。对消费者而言，

可以降低其首次进入高价商品的门槛、增加体验同品牌内不同型号产品的机会，以及满足个人收

藏的爱好，二手名表以及汽车市场就是好的例子。

但是，名牌包品牌权人对于其商品的二手市场似乎普遍抱持怀疑态度甚至排斥打压。早在

２００８年，法商埃尔梅斯（ＨＥＲＭＥＳ，通称“爱马仕”）告发曾在其台北丽晶酒店产品专柜担任销售专

员逾１年６个月的离职员工，自意大利、法国购入埃尔梅斯铂金包系列仿冒商品回台交人销售。结

果该员工被智慧财产法院认定连续犯诈欺取财罪判处有期徒刑６月，缓刑３年，〔２７〕并以查获４只

铂金包每只平均零售单价新台币５１万２５００元乘以当时最低５００倍的法定损害额计算标准，命被

告支付新台币２亿５６１５万元的赔偿金。〔２８〕

此判决引起社会关注。第一，名牌精品柜姐常在离职后利用过去业务人脉经营二手名品店，无必

要铤而走险购买仿冒品冒充真品，因为其掌握高端顾客名单，而且二手名牌真品包全球都买得到；第

二，本件涉案４只皮包虽经埃尔梅斯公司鉴定为仿冒商品，但是该公司正是本案的告诉人，再担任本

案的鉴定人，有利益冲突的疑虑，引发是否符合正当法律程序基本要求的质疑；第三，诚如新加坡高等

法院在ＬｏｕｉｓＶｕｉｔｔｏｎＭａｌｌｅｔｉｅｒ狏．Ｃｕｆｆｚ（Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ）ＰｔｅＬｔｄ案所言，
〔２９〕法院在考量时拥有广泛的自

由裁量权，即使“不能以数学般的精确度得出”赔偿数额，法院所得出的赔偿数额也应该是“考虑法

定指导因素和案件总体情况下对于商标权人而言是适当且合乎比例原则的数额”，而不是机械式

地应用最低倍数了事；第四，天价的赔偿金额远超过填补损害的需要，甚至达到了苛刻程度。〔３０〕

时隔十年，法商路易威登（ＬＶ）在台起诉二手精品买卖业者贩卖侵害ＬＶ相关商标的仿冒商

品。本案承审法官再度面临不知该采信原告还是被告鉴定结果的难题，因为原、被告双方相左的

鉴定意见都含有相当比例难以验真核实的主观感受，无法由中立第三人检验。对此罗生门，法官

最后还是选择相信原告的鉴定结果，认定为仿冒品。但是该判决也承认，本案原告对于“真品标

准”具体内容是什么几乎都是以营业秘密为由回避答复，因而凸显如何保障商标侵权被告程序上

权利的法律问题，以及品牌商品二手市场应如何存在发展的商业问题。〔３１〕

现况是欠缺独立可信赖的鉴别二手品牌商品真伪品机制，商标权人的鉴定、或授权或指定鉴定人

的决定无可挑战，商标权人商标权实质不耗竭，依旧主宰二手市场的生死。本文建议，当未来再度处

理此类案件时，应该参考上述智慧财产法院２０１６年度民商诉字第４９号判决最后旁论提出的非常有

开创性与启发性的见解，着重审问授权鉴定人的独立性及可信赖性：“如果原告既不提供真品鉴定服

务，又将真品鉴定完全以营业秘密保护，那原告就必须将其真品鉴定工作之独立性及可信赖性，提供

外界审视检验。除此以外，原告也可以提供事前真品鉴定服务，甚至以合理条件，与二手商品业者合

作，对于合规之二手商品业者给予认证，并稽核其二手真品之销售，借此建立合理之真伪品鉴定机制。

以上各种方式，有待原告与市场共同协力以确立其发展方向。可以确定的是，如果原告持续将真品鉴

·８７·
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〔２７〕

〔２８〕

〔２９〕

〔３０〕

〔３１〕

智慧财产法院２００８年度刑智上易字第３号刑事判决（２００８年１０月２７日），李得灶（审判长）、汪汉卿、王

俊雄法官承办。

智慧财产法院２００８年度重附民字第１号刑事附带民事判决（２００９年３月２６日），李得灶（审判长）、汪汉

卿、王俊雄法官承办。

［２０１５］ＳＧＨＣＲ１５，ａｔ［１６］．

本案导致我国台湾地区在２０１２年修改“商标法”时删去５００倍的最低赔偿规定。

智慧财产法院２０１６年度民商诉字第４９号民事判决（２０１７年１１月３０日），蔡志宏法官承办。



定完全以营业秘密保护，又不愿与二手市场业者做出任何协力合作，以后倘经对造举证（可透过请求

原告开示而为之）足以否定其授权鉴定人之独立性及可信赖性，原告就将受败诉判决。”承办该判决的

蔡志宏法官进一步建议以鉴定人“录用升迁之独立性、组织上如何考核其绩效、鉴定正确性之追踪稽

核以及有无提供公众问责之适当管道等等”因素稽核其独立性及可信赖性。〔３２〕

此外，法院可考虑遵守正当法律程序的基本要求，命原告提出客观、中立、可信的第三方鉴定报

告。如此一来，品牌权人才会有动机协助建立稽核认证的第三方认证业者。有了第三方认证业者提

供二手商品真伪鉴别服务，才能比较有效防止二手伪品买卖，建立正常运作的二手商品市场，〔３３〕如此

既可增加市场竞争与消费者选择，又可增加名牌商品的收益与商誉，创造多赢的局面。

三、我国台湾地区法院保护营业秘密衍生诸多问题

（一）保护营业秘密的立法：以刑罚处罚侵害营业秘密（加重处罚涉外、涉及中国大陆地区和

港澳地区）的行为

在美国贸易谈判压力下，我国台湾地区在１９９６年将原本依托于１９９２年“公平交易法”的规定

移出、制定单独的“营业秘密法”。一开始并没有刑事处罚，一直到２０１３年在部分业者的强力游说

之下加入刑责。〔３４〕然而，以往在“专利法”未除罪化 〔３５〕前的诸多弊端一定会在“营业秘密法”再度

上演，例如以刑事手段倒逼民事赔偿的戏码。营业秘密的刑事案件会取代专利侵权诉讼，因为对

原告而言，营业秘密比专利更好用，可以发动公权力搜证、起诉，刑责的威胁更可以先污名化对

手，〔３６〕又凡事可以不公开，甚至可以对方违反秘密保持令造成案外案。一旦检察官起诉，就坐实

对被告的污名化，等走完法院所有程序已是数年后，纵使乌龙一场，对被告的声誉、专业技能、职业

生涯的伤害已经无法恢复。〔３７〕

此外，２０１３年修法加重处罚涉外、中国大陆地区和港澳地区的侵害营业秘密行为。〔３８〕此种加
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〔３２〕

〔３３〕

〔３４〕

〔３５〕

〔３６〕

〔３７〕

〔３８〕

参见蔡志宏：《名牌二手商品市场的生存难题》，载《工商时报·名家评论》２０２０年４月２９日。

此外还须从修改“商标法”入手，正视对于商标权行使与市场竞争自由的冲突应如何协调的重大本地问

题，认知名牌商品二手市场的重要性，制定其运作所需要的框架规定，不让商标权人片面借由真伪品鉴定控制甚至

扼杀二手真品市场。

台湾积体电路制造股份有限公司及中国台湾联发科技股份有限公司这两大公司是主要推手。

台湾积体电路制造股份有限公司及联华电子股份有限公司这两大公司是２００１年“专利法”除罪化的主

要推手。

我国台湾地区２０２０年５月２９日以前有效的通奸罪是最好的旁证。“司法院大法官”释字第７９１号宣告

自２０２０年５月２９日通奸罪因为“对‘宪法’第２２条所保障性自主权之限制，与‘宪法’第２３条比例原则不符”“违

宪”而立即失效。

见前注〔２〕，耿筠等文，第４４页。

“营业秘密法”第１３条之１第１项规定：“意图为自己或第三人不法之利益，或损害营业秘密所有人之利

益，而有下列情形之一，处５年以下有期徒刑或拘役，得并科新台币１０万元以上１０００万元以下罚金：一、以窃取、

侵占、诈术、胁迫、擅自重制或其他不正方法而取得营业秘密，或取得后进而使用、泄漏者。二、知悉或持有营业秘

密，未经授权或逾越授权范围而重制、使用或泄漏该营业秘密者。三、持有营业秘密，经营业秘密所有人告知应删

除、销毁后，不为删除、销毁或隐匿该营业秘密者。四、明知他人知悉或持有之营业秘密有前三款所定情形，而取

得、使用或泄漏者。前项之未遂犯罚之。科罚金时，如犯罪行为人所得之利益超过罚金最多额，得于所得利益之

３倍范围内酌量加重。”该法第１３条之２规定：“意图在外国、大陆地区、香港或澳门使用，而犯前条第一项各款之罪

者，处１年以上１０年以下有期徒刑，得并科新台币３００万元以上５０００万元以下之罚金。前项之未遂犯罚之。科

罚金时，如犯罪行为人所得之利益超过罚金最多额，得于所得利益之２倍至１０倍范围内酌量加重。”



重处罚规定差别待遇涉及我国台湾地区和涉外、涉及中国大陆地区和港澳地区的行为，是否符合

世界贸易组织的国民待遇原则，不无疑问。而且“意图在外国、大陆地区、香港或澳门使用”，在国

际化的时代很可能最后并没有真正在外国、中国大陆地区、香港或澳门地区使用，加重处罚似乎欠

缺正当性。

新增的刑罚规定施行至今的成效如何呢？２０１５—２０１８年４年间，似乎只有一件涉及中国大

陆地区的侵害营业秘密行为被重判７年半，但被“最高法院”以营业秘密的内容及范围仍有厘清

必要而撤销发回重审中；〔３９〕另外一件判刑１年半、缓刑４年。〔４０〕这与修法的期待落差很大，〔４１〕

２０１８年民进党民意代表郑运鹏等提案修正“营业秘密法”，排除“法务部”的反对意见，赋予检察

官可不经法官就核发侦查保密令、可随时变更其内容的极大的权力，并于２０２０年１月完成

修法。〔４２〕

（二）全部是秘密的台中地方法院２０１７年度智诉字第１１号刑事判决

２０１６年美光离职员工任职联电引发的营业秘密案件曾喧腾一时，台中地检署于２０１７年８月

依妨害营业秘密起诉两名美光离职低阶员工（何某及王某连竞业禁止约款都没有签）、一名联电员

·０８·
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〔３９〕

〔４０〕

〔４１〕

〔４２〕

智慧财产法院２０１６年度刑智上诉字第３５号刑事判决（２０１８年１月１７日），被“最高法院”２０１８年度台

上字第２９５０号刑事判决（２０１９年８月２２日）撤销。

智慧财产法院２０１８年度刑智上诉字第５号刑事判决（２０１８年９月２０日），该判决将被告在缓刑期内付

保护管束，并要求其应履行如附表二“缓刑宣告所附之负担或条件”栏所示事项：“自２０１７年９月２５日起至２０２０年

９月３０日止，不得以任职或其他方式提供服务给目前或未来从事导体晶圆制造服务、封装、测试的业者或其关系企

业；从事实质上系属前述所规范之竞争行为之工作或服务者。”

美国在１９９６年制定经济间谍法，以最重１５年有期徒刑、每次犯行处以５０万（自然人）至１０００万（法

人）美金的严刑峻罚，因应日益严重、来自外国的经济间谍行为。但是该法施行以来，以美国无远弗届、强大的国

际执法能力而论，效果并不显著。依据美国司法部２０１８年向国会的报告，该年度美国共受理１８９件侵害智慧财

产权的刑事案件（联邦调查局当年进行了６７件与营业秘密有关调查），起诉的只有６７件（仅三成多），共起诉

１１７名被告，最后仅６５名被告判刑（约一半），其中超过一半的３６人未受徒刑，真正判处的有期徒刑，２６人判

５年以下，重判５年的仅３件，见ＤＯＪＩｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎａｎｄＰｒｏｓｅｃｕｔｉｏｎＡｃｔｉｖｉｔｙｏｆｔｈｅＤｅｐａｒｔｍｅｎｔｗｉｔｈＲｅｓｐｅｃｔｔｏＩＰ

Ｃｒｉｍｅｓｉｎ２０１８，ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｊｕｓｔｉｃｅ．ｇｏｖ／ｉｐｔｆ／ｐａｇｅ／ｆｉｌｅ／１１６４８７６／ｄｏｗｎｌｏａｄ。这跟媒体高调报道ＦＢＩ如何在机场

拦截、逮捕犯罪人的谍报片情节有很大落差。

“营业秘密法”第１４条之１规定：检察官侦办营业秘密案件，认有侦查必要时，得核发侦查保密令予接

触侦查内容之犯罪嫌疑人、被告、被害人、告诉人、告诉代理人、辩护人、鉴定人、证人或其他相关之人。受侦查保

密令之人，就该侦查内容，不得为下列行为：一、实施侦查程序以外目的之使用。二、揭露予未受侦查保密令之

人。前项规定，于受侦查保密令之人，在侦查前已取得或持有该侦查之内容时，不适用之。立法理由：……二、

为使侦查程序得以顺利进行，维护侦查不公开及发现真实，同时兼顾营业秘密证据资料之秘密性，明定侦查营业

秘密侵害案件，必要时检察官核发侦查保密令，课予接触侦查内容之人，就该侦查内容及所涉他人秘密性资料有

保密之义务，以落实侦查不公开办法第六条规定，爰增订第一项规定。三、为避免竞争者借由诉讼窥探侦查内

容所涉及之营业秘密，故禁止或限制为侦查程序以外之目的而使用，或禁止其对未受侦查保密令之人揭露，若有

违反，除将课以第１４条之４之刑事责任，倘涉及侵害营业秘密者，另负有营业秘密法之民、刑事责任，爰增订第

二项规定。四、为避免案件侦查中，对于受侦查保密令之人，因侦查保密令造成企业经营或工作进行之过度障

碍，若该侦查内容在侦查前即已取得或持有时，不适用前项禁止规定，以避免过度影响未经确认侵权者之商业经

营，爰增订第三项。五、另若告诉人认为其营业秘密受侵害而欲防止或排除者，应循本法第１１条向民事法院请

求排除之，此系考量案件尚在调查中，是否确属营业秘密之侵害仍未确定，故不宜于侦查阶段由检察官以公权力

介入排除或禁止，而应回归本法民事规定，由法院审酌事证裁定之。第１４条之３第１项规定侦查中应受保密之

原因消灭或侦查保密令之内容有变更必要时，检察官得依职权撤销或变更其侦查保密令。违反侦查保密令依据

营业秘密法第１４条之４规定“处三年以下有期徒刑、拘役或科或并科新台币一百万元以下罚金。于外国、大陆

地区、香港或澳门违反侦查保密令者，不问犯罪地之法律有无处罚规定，亦适用前项规定”。



工（戎某）及联电。〔４３〕美光美国总公司在北加州地方法院也对联电提起民事损害赔偿诉讼，〔４４〕美

国司法部更以违反经济间谍法起诉三名前美光员工（何某、王某、陈某，但并未起诉联电员工戎

某）、联电及福建晋华公司。

本案经台中地方法院于２０２０年６月１２日宣判，宣判逾两个月，至今尚未依法公布判决，本文

仅能检视该院新闻稿，〔４５〕发觉有多个令人不解之处。首先，台中地方法院竟然将１３次庭期完全

不公开审理，显然过当，甚至达到违反《公民及政治权利国际公约》第１４条第１项规定的地步，因为

任何人受刑事控告时，都应有权受独立无私法定管辖法庭公正公开审问。法院虽然得因保护当事

人必要时禁止新闻界及公众旁听审判程序的全部或一部，但必须在绝对必要的限度内。其次，依

据“法院组织法”第８３条规定，各级法院及分院应定期出版公报或以其他适当方式公开裁判书，除

非其他法律另有规定。因此，“司法院秘书长”２０１２年以秘台厅司一字第３０３４７号函各法院裁判书

内容除有专法限制其公开，否则应以公开为原则。台中地方法院究竟是依据何种其他法律规定拒

绝公开２０１７年度智诉字第１１号判决？

诚然，“智慧财产法院组织法”第４３条规定智慧财产法院的裁判书，涉及当事人或第三人营业

秘密部分，不得揭露。但是台中地方法院并非智慧财产法院，只能适用“智慧财产案件审理法”（然

而该法并没有“智慧财产法院组织法”第４３条规定），岂可适用“智慧财产法院组织法”？即便可以

准用，但是不公开的部分应该从严解释，仅限于涉及当事人或第三人之营业秘密部分，而不是整个

判决。

本案判决结果非常重，美光前员工何某及王某犯“营业秘密法”第１３条之２第１项意图在大陆

地区使用、而分别犯同法第１３条之１第１项第２款、第１款之罪，分别处５年半有期徒刑并科新台

币５００万元罚金，以及４年半有期徒刑并科新台币４００万元罚金。联电员工戎某犯同法第１３条之

２第１项意图在大陆地区使用而犯同法第１３条之１第１项第４款之罪，处６年半有期徒刑并科新

台币６００万元罚金。本判决更严苛地以三位被告自同为被告联电公司获得的薪资为“未扣案之犯

罪所得”，分别追征渠等新台币５４３０９１０元、１５２７８１２元、１６１０９５２元。〔４６〕计算犯罪所得到个位

数，实属罕见！本案涉案工程人员应该均无前科纪录，被如此重判，不得缓刑，还要缴数百万元罚

金与缴回百万计算的薪资，不知他们在联电切割下是否还有财务能力继续后续的诉讼救济，可以

确定的是，其职业生涯已经被戛然叫停。

这是“营业秘密法”７年前增加刑事处罚以来，从没有过的严峻局面。是“司法院”的刑事政策

改变？还是台中地方法院要独树一帜、抢当台湾的德州东区地方法院以偏重保护营业秘密持有人

为己任？这难道是我国台湾地区要建立的有利于创新、创业的整体经营环境？为何“知悉或持有

营业秘密，未经授权或逾越授权范围而重制、使用或泄露营业秘密”的刑责，会高于“以窃取、侵占、

·１８·
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〔４３〕

〔４４〕

〔４５〕

〔４６〕

台中地检署智慧财产权专组主任检察官林忠义竟于本案起诉后在苹果日报发表《美光营业秘密遭窃案

的光与影》一文（载苹果日报网２０１７年９月８日，ｈｔｔｐｓ：／／ｔｗ．ａｐｐｌｅｄａｉｌｙ．ｃｏｍ／ｆｏｒｕｍ／２０１７０９０８／Ｎ６ＢＷＭＲＺ

ＢＣＩＰＨＲＭＤＡＥＩ２ＷＣＱＢ６ＧＩ），公开指控“联电挖来的部分工程师不脚踏实地开发制程，反而认真开发美光其他工

程师，要他们带‘枪’投靠”，又吹捧本起诉在我国台湾地区是“第一次处理国际知名高科技公司间营业秘密的纷争、

第一件以意图于大陆地区使用营业秘密的重罪起诉行为人、第一件因并同处罚的规定起诉知名上市公司违反‘营

业秘密法’”。

ＭｉｃｒｏｎＴｅｃｈ．，Ｉｎｃ．狏．ＵｎｉｔｅｄＭｉｃｒｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓＣｏｒｐ．ＣａｓｅＮｏ．１７ ｃｖ ０６９３２ ＭＭＣ，０１ １８ ２０１９．

《台湾台中地方法院２０１７年度智诉字第１１号违反营业秘密法案件新闻稿》，载“司法院”网２０２０年６月

１２日，ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｊｕｄｉｃｉａｌ．ｇｏｖ．ｔｗ／ｔｗ／ｃｐ １８８８ ２３０６９２ ｂ０５４ｆ １．ｈｔｍｌ。

本案承办法官为游秀雯（审判长）、陈玟珍、许慧珍。



诈术、胁迫、擅自重制或其他不正方法而取得营业秘密，或取得后进而使用、泄露营业秘密”的刑

责？因为同法第１０条第２项例示说明不正当方法，指窃盗、诈欺、胁迫、贿赂、擅自重制、违反保密

义务、引诱他人违反其保密义务或其他类似方法，可非难性明显较高。

再者，本案先后经合议庭依声请就相关诉讼关系人共作多达１３件秘密保持命令的刑事裁

定，创下“营业秘密法”施行以来最多的纪录。这么多的秘密保持命令对于当事人（尤其是被

告）及其辩护人而言，无疑是绑手绑脚，严重限制其防御权的有效行使，这在更换诉讼代理人时

更是困难。而这么多的秘密保持命令也会使得舆论界与学术界无法审视本案的是非曲直、发挥

公众监督的功能。一个秘密充斥的社会岂还会有民主法治可言？一个动辄核发秘密保持命令

或侦查保密令的法院及检察官，到底是社会之福还是假保护营业秘密之名行威权统治复辟

之实？

以上疑点，不禁使人怀疑，是台中地院营业秘密法专业还是一般法律与民主基本素养

不足。　　

（三）智慧财产法院也不喜欢公布涉及营业秘密的判决

“司法院”在２０１４年以厅行三字第１０３００２１５４５号函，修正“各审裁判书不上传资料表”有关智

慧财产法院部分，责令“智慧财产法院裁判书案由及字别涉及营业秘密，将以不直接记载或遮隐营

业秘密内容，于交付送达６０日后上传”。依据此函，智慧财产法院至少在发此函之前，“为维护营

业秘密所有人之权益，所受理之案由及字别涉及营业秘密之民、刑事及行政事件，其裁判书均不上

传至本院法学资料检索系统”。

再以社会高度关注的台积电诉梁孟松案（２０１３年民营上字第３号民事判决）为例，本文作者

就亲身经历在“司法院”官网查得到该判决，之后又查不到该判决，询问网站后得到的回复是：

“经程式自动判定为依法不得公开之案件，如非属此类案件，请至本院［司法信箱］投书，本院将

尽速办理。”本文作者向“司法院”［司法信箱］投书，“司法院”的回文是：“有关函询智慧财产法院

１０２年度民营上字第３号民事判决，是否属不可公开案件，已移请智慧财产法院卓处。”智慧财产

法院大约于一周后又将该判决上网公开。该院公布或不公布涉及营业秘密的裁判，毫无标准可

言，“司法院”也未尽到司法行政监督之责，因为“司法院”既然“基于便民及资讯公开原则，并为

促进相关法制之研究发展”，已在２０１４年责令“智慧财产法院裁判书案由及字别涉及营业秘密，

将以不直接记载或遮隐营业秘密内容，于交付送达６０日后上传”，怎可又将是否上传由智慧法

院“卓处”？

（四）２０１３年民营上字第３号民事判决为防止侵权行为得出约定期间以外的竞业禁止义务

与营业秘密保护息息相关的契约安排是员工离职后的竞业禁止约定。设若当事人间已经约

定员工离职后负担一定期间的竞业禁止义务、雇主并给予一定金钱补偿，雇主可否在不提供其他

金钱补偿的情形下再依据“营业秘密法”的一般规定，要求离职员工于其指定期间负担额外的竞业

禁止义务？对此议题，我国台湾地区法院对引发社会高度关注的台湾业界龙头台积电诉梁孟松案

有过判决。〔４７〕梁孟松曾在台积电任职１７年并担任研发部门资深处长，因对台积电人事政策感到

不安离职，离职前于２００９年２月１３日与台积电签订书面约定，除重申梁孟松应遵守１９９８年５月

·２８·
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〔４７〕 智慧财产法院２０１３年度民营上字第３号民事判决。依据该判决第６页，以梁孟松经历背景及其在台积

电所担任职务与期间，系台积电于中国台湾地区、美国合计近数百项专利之发明人之一，应可认是台积电元老级研

发人员，且以台积电之规模，梁孟松离职前得以亲见董事长、副董事长等，其在台积电的重要性不可言喻。



５日有关离职后２年内不直接或间接受雇于台积电竞争公司或机构的协议外，〔４８〕还约定梁孟松保

密义务及竞业禁止约定不因雇佣关系终止而免除，且对于任职期间曾经知悉、接触或取得的公司

机密资讯、文件以及其他营业秘密等仍负有保密义务，不得揭露予任何第三人，更不得非法使用该

等机密资讯、文件或营业秘密。

梁孟松先后多次以口头或书面向台积电确认并承诺其于当时及未来均不会任职于三星公司

或其他竞争公司，却于２０１１年５月加入三星为其工作，台积电因而起诉梁孟松。智慧财产法院

２０１２年度民营诉字第２号民事判决判定：梁孟松离职后不得以不正当方法使用或泄露其于任职

原告期间所知悉、接触或取得而与台积电产品、制程、客户或供应商等有关之营业秘密，并不得以

不正当方法自台积电员工、供应商或客户等第三人处取得台积电营业秘密。梁孟松不得以不正当

方法使用或泄露台积电研发部门人员之相关资讯予韩国三星电子公司。〔４９〕

但是该判决驳回台积电“自即日起至２０１５年１２月３１日止，禁止梁孟松以任职或其他方式为

三星公司提供服务”诉之声明，理由是：“纵台积电营业秘密具延续性可长达数十年，亦难认其禁止

梁孟松任职竞争对手公司从原先约定之２年再延长逾４年系属必要及适当；且被告自２００９年２月

２１日自原告离职至今已超过４年，科技发展日新月异，变化迅速，……半导体研发从上一世代到下

一世代之时间约２年，则梁孟松既未接触原告技术已逾４年，纵知悉离职前台积电之营业秘密，惟

已非属台积电最新最优先保护之技术，并相差约２个世代，是有无重大急迫之侵害，有无必要在被

告离职超过２年后仍以竞业禁止方式保护台积电营业秘密，实有疑问。另台积电为数一数二之大

企业，……所订竞业禁止条款既约定期间２年，自当经过深思熟虑，考量其营业秘密保护所为之详

细规划设计，梁孟松纵有侵害台积电营业秘密之高度可能性，亦不应骤然因此必须再延长梁孟松

竞业禁止期间逾４年，合计已超过６年；况台积电亦主张梁孟松为领取台积电多次股票而７次承诺

不任职三星公司，斯时台积电既已听闻梁孟松可能加入三星公司，如认有延长竞业禁止之必要，理

应再与梁孟松就此部分另行约定，以兹明确，而非２年竞业禁止期满后再行主张。”

本案经台积电上诉，智慧财产法院２０１３年度民营上字第３号民事判决（２０１４年５月２日）〔５０〕

改判梁孟松自即日起至２０１５年１２月３１日止，不得以任职或其他方式为韩国三星提供服务。其理

由主要为：“以梁孟松对台积电公司之特殊性及高度不可替代性，以及台积电公司所营项目系营业

秘密法所欲保护之核心产业，加上三星公司又是台积电公司之（有潜力）竞争对手，暨梁孟松于三

星公司担任 ＬＳＩ部门之技术发展副执行长（ＥｘｅｃｕｔｉｖｅＶｉｃｅＰｒｅｓｉｄｅｎｔｏｆｔｈｅＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

ＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔＴｅａｍｏｆｔｈｅＳｙｓｔｅｍＬＳＩＤｉｖｉｓｉｏｎ），故梁孟松任职于三星公司，已绝非以离职员工之

工作自由即可一语蔽之。”

“梁孟松离职后之种种行为，已难令人相信其任职于三星公司会依诚信原则履行对台积电公
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〔４８〕

〔４９〕

〔５０〕

梁孟松、台积电与台积电关系公司ＢＶＩＣｏ．于１９９８年５月５日共同签署协议，第１条约定：员工同意将

每年领取“利润分享股票（ＰｒｏｆｉｔＳｈａｒｉｎｇＳｔｏｃｋ）”５０％交由ＢＶＩＣｏ．保管。协议第５条约定：员工同意，如辞职后

２年内直接或间接由台积电竞争者雇用，视为放弃领取未分发股票权利。ＢＶＩＣｏ．得捐赠全部未分发股票给台积

电文教基金会。

２０１３年６月２５日由陈容正法官一人作成。

本案承办法官陈忠行（审判长）、曾启谋、熊诵梅。依据李若雯：《猎杀台积电叛将的法官，为何转战会计

师事务所？》一文（载天下杂志网２０１９年１２月２７日，ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｃｗ．ｃｏｍ．ｔｗ／ａｒｔｉｃｌｅ／５０９８３４２？ｔｅｍｐｌａｔｅ＝

ｔｒａｎｓｆｏｒｍｅｒｓ），让熊诵梅法官一举成名的大案，就是台积电诉梁孟松案。熊诵梅已于２０１９年１２月２３日卸下法袍

成为勤业众信联合会计师事务所律师，负责新设立的“法律与科技创新服务”。



司营业秘密的保护，而无侵害台积电公司营业秘密之可能。”〔５１〕“以梁孟松对台积电公司之特殊性

及高度不可替代性，以及台积电公司、三星公司系以研发为主之公司性质，其所营项目亦系‘营业

秘密法’所欲保护的核心产业，及其间之（可能）竞争关系，再加之梁孟松离职后与三星公司之合作

关系以观，梁孟松任职三星公司对台积电公司营业秘密之侵害有极高之可能性，则实难想象除非

梁孟松不至三星公司工作或为三星公司提供服务，有何其他更有效的方法，可以防止台积电公司

之营业秘密遭受侵害，故禁止梁孟松任职三星公司或为三星公司提供服务，应系避免台积电营业

遭受侵害的唯一方法。”〔５２〕

“原审及梁孟松辩称此无异竞业禁止期间之延长，应有误会。竞业禁止之规定系禁止梁孟松

为台积电公司之竞争公司提供服务，禁止之范围系依契约而定，但本件系因侵权行为之法律关系

而定其防止侵害之适当方法，难认系竞业禁止期间之延长。”〔５３〕

“最高法院”维持智慧财产法院２０１３年度民营上字第３号民事判决，理由是：“营业秘密具相当

之独占性及排他性，且关于其保护并无期间限制，在其秘密性丧失前，如受有侵害或侵害之虞，被

害人得依‘营业秘密法’第１１条第１项规定请求排除或防止之，此项请求权不待约定，即得依法请

求。至于竞业禁止约款，则系雇主为保护其商业机密、营业利益或维持其竞争优势，与受雇人约定

于在职期间或离职后之一定期间、区域内，不得受雇或经营与其相同或类似之业务。此类约款须

具必要性，且所限制之范围未逾越合理程度而非过当，当事人始受拘束，二者保护之客体、要件及

规范目的非尽相同。是以企业为达保护其营业秘密之目的，虽有以竞业禁止约款方式，限制离职

员工之工作选择权，惟不因而影响其依‘营业秘密法’第１１条第１项规定之权利。倘其营业秘密已

受侵害或有侵害之虞，而合理限制离职员工之工作选择，又系排除或防止该侵害之必要方法，纵于

约定之竞业禁止期间届满后，仍非不得依上开条项请求之。”〔５４〕

然而上述法律见解值得商榷，因为两造当事人有竞业禁止特殊契约关系，当然优先适用契

约约定，而排除没有特殊契约关系的路人甲乙所能适用的“营业秘密法”第１１条第１项规定。

否则当事人何苦、何必在梁孟松离职后特别以契约做竞业禁止的特殊约定？本案当事人此项特

殊契约约定应已穷尽规范梁孟松竞业禁止一事。其次，另外限制梁孟松４年，前后长达６年，对

其工作权，特别是透过工作实现自我的基本人权限制太大，不符合“宪法”上比例原则。〔５５〕最

后，就算继续限制梁孟松为三星工作４年是预防台积电损害唯一的救济方法，法院至少应该命台

积电给予梁孟松每年平均年所得新台币３６００万元的补偿。〔５６〕媒体以“猎杀台积电叛将”称呼本

案承办法官，算是婉转批评。〔５７〕

·４８·
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〔５１〕

〔５２〕

〔５３〕

〔５４〕

〔５５〕

〔５６〕

〔５７〕

见２０１３年度民营上字第３号民事判决，第１１页。

见２０１３年度民营上字第３号民事判决，第１５页。

见２０１３年度民营上字第３号民事判决，第１６页。

“最高法院”２０１５年度台上字第１５８９号民事判决（２０１５年８月２１日），民事第四庭承办法官吴丽女（审

判长）、王仁贵、吴谋焰、林金吾、詹文馨。

德国商法（Ｈａｎｄｅｌｓｇｅｓｅｔｚｂｕｃｈ）第７４条规定：竞业禁止约款须以书面为之；员工离职后竞业禁止期间每

一年雇主应支付之补偿数额，应不得低于员工离职时所能取得报酬之一半，否则该竞业禁止约定无效。同法第

７４条之一规定：于斟酌雇主补偿数额下，竞业禁止约款所限制之地域、期间（不得逾２年）、内容应合理相当，不得

对劳工未来发展构成不正当障碍。王伟霖亦主张法院宜限缩限制员工工作期间，将对员工工作权之影响降到最

低，见王伟霖：《营业秘密法理论与实务》，元照出版公司２０２０年版，第２４９页。

自１９９２年至２００９年１７年间台积电给付梁孟松总计薪资暨股票及现金红利（含离职后２年竞业禁止期

间发放）６亿２６９３万４００１元新台币，平均年所得３６００万元新台币以上。

见前注〔４８〕，李若雯文。



四、结　　语

在促进我国台湾地区知识产权法进步一事上，我国台湾地区的司法仍可大有作为。虽然智慧

财产法院个别法官曾有开创新局之举，但整体而言，欠缺考虑我国台湾地区所处发展阶段的需要，

又对于方兴未艾的营业秘密保护议题的掌握有诸多令人担忧之处。

展望未来，智慧财产法院应做大幅度改革。首先，智慧财产法院宜只专门审理专利及其他技

术案件（例如植物新品种），至于商标、著作权案件则回归一般法院。其次，专利及其他技术第一审

案件可逐渐交由一般法院审理，智慧财产法院应转型为二级法院。最后，“司法院”及智慧财产法

院应该为法官建立定期轮调制度，使其在具备智慧财产法专业智能之外，也能成为通达公法、私

法、掌握法律与法理的通才，成为我国台湾地区产业转型的助手与司法改革的模范。

可惜，我国台湾地区“司法院”并未认知到前述问题，反而“为使商业纷争之裁判，符合专业、迅

速、判决一致且可预测性”，将智慧财产法院改组为“智慧财产及商业法院”（施行日期尚待“司法

院”以命令定之），而商业案件为高等法院二审层级、法官人数为９人、管辖重大商业民事事件，但

是就智慧财产法院的组成、职掌以及案件的审理并未做任何改变，以回应各界的批评。
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