
正當行使專利權之界線－
企業應如何發專利侵權警告函

林品瑄律師/眾達法律事務所

隨
著全球化競爭時代的來臨與科技日新月異的

進步，智慧財產權實為科技產業致力經營之

核心價值，尤其是與技術息息相關之專利權，如何

積極發揮專利權的最大經濟效益，往往需透過專利

權人實際行使其排他權或損害賠償請求權，才能發

揮其價值。

因此，當專利權遭侵害時，專利權人通常會採

取下列方式以維護其自身權利：發警告信函、聲請

假扣押、假處分等保全程序或直接提起專利侵權訴

訟。由於進行保全程序或訴訟程序之時間、金錢等

相關成本較高，警告信函之運用即成為專利權人主

張權利另一迅速而經濟的選項，亦為專利侵權攻防

實務之重要手段，然而只要涉及權利之行使，即須

注意避免落入權利濫用之範疇，尤其現行專利侵權

大戰常為各產業之競爭對手們互相角力之舞台，而

常涉及該產業之整體競爭交易秩序，此時在行使專

利權時，更需留意行使權利之界線。

警告函既然為目前企業於專利侵權訴訟攻防

實務所常運用之手段，如何發專利侵權警告信函以

避免誤觸相關法規，而失去其原本做為積極主張權

利之功能及手段，自屬每一企業均需留意之重要課

題。

警告函之意義

一般專利權人發警告信函之對象，除了發給

直接侵權者以利後續相關法律行動之進行外，由於

直接侵權者往往即為專利權人於市場上之其他競爭

者，近來專利侵權訴訟實務中，發警告信函予該侵

權者（即競爭者）之交易相對人的情形亦日趨普

遍，其主要目的無非為提升專利權人自身談判之籌

碼、增加競爭者壓力，以提高該侵權者之成本而取

得競爭上之優勢。

然而，第一時間發函予侵權者之交易相對人，

往往能使專利權人欲給予競爭者之壓力獲得最大發

酵，因此專利權人於未經確認專利權是否確實受到

侵害及踐行通知直接侵權者之程序時，旋即發專利

侵權警告信函，將容易導致競爭交易相對人心生疑

慮、甚而拒絕交易，而生不公平競爭、影響公平交

易秩序之情形。因此，為杜絕此種專利權權利行使

濫用之情形，行政院公平交易委員會頒佈「行政院

公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或

專利權警告函案件之處理原則」（下稱「處理原

則」），以規範專利權人可能濫用其權利而不當發

警告信函之行為。

至於，企業在發何種類型之警告信函需受上開

處理原則之拘束？首先，該類信函內容必須載有特

定競爭對手侵害其專利權之行為；至於信函之類型
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或名稱無論是警告函、敬告函、律師函、公開信、

廣告啟事等，只要足使其自身或其競爭對手之交易

相對人或潛在交易相對人知悉之各種書面形式（例

如：新聞稿、網站公告信等），均需符合處理原則

之相關規範。

然而，若警告函之內容未明確指明特定競爭

對手，而指明「可得特定」競爭對手為專利侵權人

時，依目前處理原則規範之文義解釋，發函者似乎

得規避上開處理原則之適用，惟此解釋上將有失公

允，因此，目前處理原則之修正趨勢亦將包括「可

得特定」競爭對手之警告函，一併納入處理原則之

規範範圍。

行使權利之正當行為

（一）確認侵權

依處理原則第3點、第4點之規定，專利權人踐

行下列確認程序之ㄧ，始發警告信函，原則上，即

被推定為正當行使權利之情形，說明如下：

1. 取得一審確定判決或專業鑑定報告 

當企業取得法院一審判決認定專利權受侵害、

或將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定而

取得鑑定報告，且發函前事先或同時通知可能侵害

之製造商、進口商或代理商請求排除其侵害，始發

警告函者，原則上，即認其已踐行一定之確認程

序，而屬行使權利之正當行為。然而，何謂專業鑑

定機構？目前法無明文，為避免解釋上之疑義，宜

送請具公信力、公正客觀之機關鑑定，此可參考司

法院所推薦侵害專利鑑定專業機構之參考名冊。另

外，目前處理原則雖並未規定警告函內否需一併檢

附鑑定報告，然而，公平會曾認為，雖已委請專業

人員進行侵害鑑定，但專利權人若未檢附鑑定報

告，亦未於該函載明使受信者得合理判斷相關專利

權侵害之具體事實時，亦不符合處理原則第3點之確

認程序。

2. 事先或同時通知可能侵權者請求排除侵害；並於

警告函內敘明專利權明確內容、範圍及受侵害之

具體事實

或者，企業於發函前事先或同時通知可能侵

害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害者；

並於警告函內敘明專利權明確內容、範圍，及受侵

害之具體事實（例如專利權於何時、何地、如何製

造、使用、販賣或進口等），使受信者足以知悉系

爭專利權受侵害之事實，始發警告函者，原則上，

即推定為行使權利之正當行為。實務上常見企業於

警告函內僅記載專利名稱、字號或證書號，未記載

相關受侵害之具體事實，而被公平會認為受信者無

法透過信函內容合理判斷是否確有侵害情事，不符

合處理原則第4點之確認程序。因此，企業之警告信

函內容除記載專利權之內容與範圍外，更需同時記

載受侵害之具體事實，而非空泛指摘他人侵權。

（二） 警告函內容無虛偽不實、妨礙競爭信譽

或其他欺罔或顯失公平行為

其次，企業縱已踐行上述確認程序之ㄧ始發警

告信函，然警告函內容若有下列情形：1.直接、間接

促使競爭者之交易相對人拒絕與其交易、誘使競爭

者之交易相對人與自己交易；2.虛偽不實或引人錯

誤之表示；3.損害他人營業信譽；4.明知未依法取得

專利權、誇飾擴張其專利權範圍等其他欺罔或顯失

公平之陳述；5.足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平

行為等，將違反處理原則或公平法之相關規定，而

必須負擔民事、行政甚至刑事之法律責任，圖示如

下：
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雖然依處理原則第5點規定，警告函內容若有促

使競爭者之交易相對人拒絕與其交易、誘使競爭者

之交易相對人與自己交易之行為，將違反公平法第

19條之規定，然而，發函者須具備「損害特定競爭

者」為目的之主觀意圖，方構成該條規定之違反。

欲證明此種損害特定競爭者目的之主觀意圖，於實

務上實屬不易，因此，公平會多認為發警告信函之

主要目的為主張其專利權並請求排除侵害，其主觀

上尚非以損害特定事業為目的。

另外，發警告信函者主張之專利侵權是否為虛

偽不實或損害他人營業信譽，往往牽涉到「專利是

否侵權」之實體判斷，此類問題實屬高度專業判斷

問題，綜觀目前公平會曾做出之處分，幾乎未見公

平會適用上開情形而認定企業違反公平法之案例。

值得注意者，企業若未踐行處理原則第3點或第

4點之先行確認及通知程序而逕發警告函，公平會認

定其違反公平法第24條規定，構成足以影響交易秩

序之欺罔或顯失公平行為之機率顯然較其他規定為

大。

專利侵權之確定判決對先前發函行為之

影響

發警告信函往往為專利攻防實務上之第一步，

接下來專利權人通常會提起本案專利侵權訴訟，而

本案專利侵權判決所認定侵權成立與否之結果是否

將影響先前發函行為之合法性，亦即若日後法院認

定專利侵權成立，即表示先前發函行為一定合法？

或日後法院認定專利侵權成不成立，即表示先前發

函行為即屬權利濫用？二者之答案應皆屬否定，因

為公平交易法及處理原則所規範者為行使權利之

「手段」是否正當，只要專利權人於發函時已踐行

一定之確認程序（例如：委請鑑定機關鑑定），且

其內容並未刻意詆毀其競爭者等違反公平交易法之

行為，原則上即認為專利權人已履行其正當行使權

利之義務。因此，發函行為是否違反公平交易法之

規定，仍應視具體個案及當時發函之程序與內容加

以判斷，尚不能以日後專利侵權之判決結果斷然推

論先前發函行為之合法與否。

企業發警告信函時之標準作業程序

企業欲正當主張其專利權時，需嚴守正當行使

權利之界線，方能使其專利權獲得最合理之保護，

亦不影響交易秩序。本文建議企業於發警告信函時

之可參考下列標準作業程序：於程序上應踐行處理

原則第3點或第4點之確認及通知程序，內容上應明

確說明專利權內容與範圍、受侵害之具體情事、用

詞中性客觀以避免構成虛偽不實、妨礙競爭信譽或

其他欺罔或顯失公平等行為，以避免日後被競爭對

手反控違反公平交易法，而得不償失。

警告函內容 違反法條 法律責任

民事責任 行政責任 刑事責任

促使競爭者之交易相對人拒絕與其交易 公平法第19條第1款

排除侵害及

損害賠償

違反本法規定之事業，限

期命停止、改正，並得處

5萬元以上2500萬元以下
罰鍰；逾期不改正得連續

罰。

限 期 命 停 止 改

正 ， 逾 期 未 停

止，2年以下有期
徒刑

誘使競爭者之交易相對人與自己交易 公平法第19條第3款

虛偽不實或引人錯誤之表示
公平法第21條第1項

或第3項

損害他人營業信譽 公平法第22條 2年以下有期徒刑

明知未依法取得專利權、誇飾擴張其專利

權範圍等其他欺罔或顯失公平之陳述 公平法第24條
足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為
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