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Q&A 20121102 

 

１．台湾における知的財産権に関する現状についてご教示ください。 

 

（弁理士等について） 

（１）台湾での専利代理を行える方は（業務専利師、専利代理人、弁護士）

は、やはり台北に集中しているのでしょうか？ 

ちなみに、日本では 2011 年末弁理士登録（９１４６人）で、 

１位は東京都の５２０６人（５６．９％）、 

２位は大阪府の１４４９人（１５．８％）、 

３位は神奈川県の６５７人（７．２％）、 

４位は愛知県の４４７人（４．９％）、 

５位は兵庫県の２０４人（２．２％） 

 

【回答：TIPLO 行政救済部弁護士・専利師廖文慈】 

1、專利師： 

台湾専利師協会の登録会員の所属事務所の住所による統計表は下記の通りと

なります。 

 

 事務所 

所在縣市 人数 

  

   比率 

1 台北市 160 人 77.67 ％ 

2 新北市 11 人 5.34 ％ 

3 桃園縣 2 人 0.97 ％ 

4 新竹市 9 人 4.37 ％ 

5 新竹縣 2 人 0.97 ％ 

6 台中市 17 人 8.25 ％ 

7 台南市 2 人 0.97 ％ 

8 高雄市 2 人 0.97 ％ 

9 高雄縣 1 人 0.49 ％ 

 Total 206 人 100   ％ 
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中華民國專利師公會正式會員統計資料－依縣市別

1 台北市, 160人, 77.67%

2 新北市, 11人, 5.34%

3 桃園縣, 2人, 0.97%

4 新竹市, 9人, 4.37%

5 新竹縣, 2人, 0.97%

6 台中市, 17人, 8.25% 7 台南市, 2人, 0.97%
8 高雄市, 2人, 0.97%

9 高雄縣, 1人, 0.49%

 
 

 

2、特許代理人： 

台湾知的財産局（TIPO）公式サイトに掲載された最近三年間代理人として特許

出願を行っている特許代理人（609 人）の所属事務所所在地の統計は下記の通

りとなります。 

 

 事務所 

所在縣市 人数 

  

   比率 

1 台北市 385 人 63.21 ％ 

2 新北市 57 人 9.3  ％ 

3 桃園縣 10 人 1.6  ％ 

4 新竹市 25 人 4.1  ％ 

5 苗栗縣 1 人 0.16 ％ 

6 台中市 65 人 10.67 ％ 

7 台南市 28 人 4.59 ％ 

8 高雄市 29 人 4.76 ％ 

 Total 609 人 100    ％ 
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その他アジア弁理士会台湾部会（APAA Taiwan Group）の登録会員が所属する

事務所の住所を表す統計表は下記の通りとなります。 

 

 事務所所

在縣市 人数 

 

比率 

1 台北市 164 人 87.2  % 

2 新北市 14 人  7.4  % 

3 台中市 5 人   2.6  % 

4 新竹市 3 人  1.5  % 

5 高雄市 2 人  1.0  % 

6 新竹縣 1 人 0.5  % 

 Total 188 人 100  ％ 

 

 

3、律師（弁護士）： 

各地方弁護士会の登録会員人数一覧表；重複入会が可能なので、その合計人数

は実際の全国登録弁護士の人数を上回ります。 

 

 律師公会名称 会員人数 比率 

1 台北律師公会 5023 人 28.33 % 

2 台中律師公会 1763 人  9.95 % 

3 台東律師公会 190 人  1.07 % 

4 台南律師公会 1076 人  6.07 % 

5 宜蘭律師公会 324 人  1.83 % 

6 花蓮律師公会 355 人  2.00 % 

7 南投律師公会 385 人  2.17 % 

8 屏東律師公会 496 人  2.80 % 

9 苗栗律師公会 540 人  3.05 % 

10 桃園律師公会 1834 人 10.35 % 

11 高雄律師公会 2074 人 11.70 % 

12 基隆律師公会 897 人  5.06 % 

13 雲林律師公会 452 人  2.55 % 

14 新竹律師公会 1222 人  6.89 % 

15 嘉義律師公会 392 人  2.21 % 

16 彰化律師公会 704 人  3.97 % 

 Total 17727 人 100   % 
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（特許出願について） 

（２）2011 年(中華民國 100 年)の統計から、台湾出願人は「発明（特許）」と

「新型（実案）」とがほぼ同数出願されております。一方、出願人件数ランキ

ングを見ると、発明よりも新型の件数の方が多い企業や大学が見られます。

「新型」出願が多い企業は、どのような理由からか推定できますでしょうか。

また、このような企業は技術評価書の請求数も多いのでしょうか？「国立」

の大学は、「発明」が多く、それ以外の大学は「新型」が多いことが伺えます。

これは「国立」の大学が費用面で優遇されているということなのでしょうか？ 

 

【回答：TIPLO 日本特許第 2部部長高文欽（機械・意匠）】 

（A) そもそも、台湾の企業は、中小企業が中心で、従来より実用新案登録出

願の件数が、非常に多いです。その理由を分析すると、主に次の(a)～(f)が

考えられます。 

 

(a) 特許出願よりも実用新案登録出願の方が登録されやすいからです。昔

は実用新案登録出願についても実体審査が必須でしたが、進歩性につ

いての要求がそんなに高くなかったため、実用新案登録出願の登録率

は非常に高かったです。よって、台湾の出願人（中小企業が中心）は、

自分の発明について、パイオニア的な発明ではなく、改良的な小発明

であると考えて、実用新案登録出願を選択して出願する割合が非常に

高いです。その傾向は「無審査制度」の今でもなお見られます。 

(b) 出願の目的が、積極的に権利を行使することではなく、防衛的な目的

による出願です。第三者によって特許（実用新案）を取られることに

より、自分の製品が製造・販売・使用できなくなるのを防ぐためです。 

(c) 出願の目的が、商品価値を高く評価してもらうためです。例えば、特

許番号や実用新案登録番号などを商品に表示すれば、新発明の製品で

あると宣伝しやすく、商品価値を高くすることができるので、特許か

実用新案か関係なく、「特許番号（実用新案番号も特許番号の一種と

見なされます）」さえあればよいです。また、一部の企業は、株主総

会の際に、自分の企業には、多くの専利件数があるという事績を宣伝

するために、実体審査がいらない実用新案を多く出願するわけです。 

(d) また、一部の台湾の特許事務所には、営業マン（セールスマン）を使

って、台湾の中小企業に特許出願などを勧誘していますが、営業マン

がより多くの件数を獲得するために、実用新案登録出願のメリットを

過大に強調して、実用新案登録出願に勧誘する場合が非常に多いです。 

(e) このような企業について、技術評価書の請求数がどのぐらいあるかは、

統計資料がないため、回答できませんが、台湾特許庁の年報によると、

技術評価書の請求数は、減少傾向となっています。2011 年度は、前年

度よりも 10.33％減少の 2301 件となっています。 

(f) 国立大学と私立大学とでは、特許出願費用に差別待遇がありません。

但し、台湾の多くの私立大学では、修士課程の大学院生が、在籍中、
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特許出願又は実用新案登録出願さえすれば、その特許明細書や実用新

案明細書が卒業論文として見なされますので、多くの私立大学の大学

院生は、その研究成果を、実体審査の行われない実用新案登録出願に

するケースが多く、私立大学の実用新案登録出願の件数が多いわけで

す。 

 

 

（３）特許庁への出願は、パソコンを用いた電子出願も行えるが、受理関連

事項が１１事項であるとのことです。この１１項目とは具体的にどのような

手続ですか？（「台湾模倣対策マニュアル」 2012 年 3 月 交流協会発行）また、

貴事務所の電子出願対応について、お聞かせください。 

 

【回答：TIPLO 日本特許出願部部長范廣靖】 

出願業務について計 47 種類の手続きがあります。電子出願を利用して手続き

を行う場合、現在のところでは次の 11 種類の手続きのみが受理されます。そ

の 11 種類の手続きを次に示します。 

 

特許出願手続き、実用新案出願手続き、意匠登録出願手続き、明細書、クレー

ム及び図面における補正手続き、再審査請求手続き、特許出願の早期公開請求

手続き、特許出願の実体審査請求手続き、特許出願の優先審査請求手続き、出

願権の譲渡手続き、出願権の承継登録手続き、書類追補手続き。 

 

当所は現在尚も電子出願制度を利用しておりません。 

その背景には、長年構築し運用してきたコンピュータ業務管理システムと特許

庁側の電子システムとの応対性の問題が解消できないのと、特許庁側の電子シ

ステムの利用に付き纏う文字化けと通信ロスなどのリスク等の懸念事項が挙

げられます。台湾知的財産局の統計によれば、2012 年 11 月現在でも、電子出

願利用の案件は全出願案件の 2割未満に止まると言われています。 

 

 

（４）日本では、明細書の記載に登録商標がある場合は、「○○は△△社の登

録商標である。」ことを追記するが、台湾で△△社が「○○」の登録商標を保

有していない場合に、翻訳文の明細書に「○○は△△社の登録商標である。」

と記載することは、記載不備となるのでしょうか。また、「○○」の登録商標

を▼▼社が台湾で保有していた場合には、記載不備となるのでしょうか。 

 

【回答：TIPLO 日本特許出願部部長范廣靖】 

このような場合は記載不備となりません。 
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（中間手続について） 

（５）特許出願の早期権利化の対応策には、「優先審査の申請」や「加速審査

の申請」がありますが、この２種類の対応策には、出願の公開が要件となっ

ているように思います。（「台湾模倣対策マニュアル」 2012 年 3 月 交流協会

発行）日本の場合には、登録公報発行後、公開公報が発行される場合もある

のですが、台湾ではこのようなことが起きないと考えてよいのですか。また、

公開を条件としているのは、どのような理由からですか。 

 

【回答：TIPLO 日本特許出願部部長范廣靖】 

優先審査又は早期審査を申請する際に、当該出願がまだ公開公報に掲載さてい

ない場合、早期公開を請求しなければなりません。公開公報が発行されてから

始めて早期審査又は優先審査を行うこととなっていますので、特許公報が公開

公報より先に発行されることはございません。 

 

その理由は、早期審査を行うことにより、早期に特許を受けた場合、特許公報

の発行と同時に特許権が発生し、第三者がその公報を見た時点では、既に権利

侵害となってしまうからです。このような状況を避けるために、やはり公開公

報を発行してから特許権を与えた方が第三者に対して公平であるとの意見も

あり、このような規定を設けたと思われます。 

 

 

（６＊）特許審査ハイウェー（ＰＰＨ）制度の試験運用が５月から始まって

いますが、ＰＰＨの申請は、実務上の規定によれば智慧財産局からの「審査

を開始する」との通知を受け取ってから申請することができると聞いており

ます。智慧財産局からの上記通知は、審査請求後速やかに出願人に送られる

ものなのでしょうか。もしも、速やかに送られるものでなければ、智慧財産

局から上記通知を速やかに送ってもらうための方法は何かございますか。 

 

【回答：TIPLO 日本特許出願部部長范廣靖】 

通常書類完備から約 3週間で審査を開始する旨の通知書を受けます。これは知

的財産局内部の作業に必要な時間だそうです。知的財産局から上記通知を速や

かに送ってもらうために、知的財産局へ電話で連絡しその旨を述べて通知書の

至急発行を要請することも一つの方法です。 

 

 

（７）審査請求料の返還請求ができるとのことですが、出願の取下げと同時

に手続を行わなければならないのでしょうか。それとも、取下げから所定期

間内に返還請求を行えばよいのでしょうか。また、返還請求の件数はどのよ

うに推移していますか。 

 

【回答―TIPLO 日本特許出願部部長范廣靖】 
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実体審査請求手続きを行った後、実体審査請求の取り下げは不可です。審査請

求料の返還請求は、出願の取り下げ手続きを行ってから始めて可能となります。

取り下げ手続きを審査請求料の返還請求と同時に行わなくてもよく、取り下げ

手続きを行った後、特許庁から取り下げを認め、審査請求料を出願人に返還す

るために、審査請求料の領収書を持って返還手続きを行なうようにという旨の

通知書が発行されます。この審査請求料返還請求に期限はなく、出願人のご都

合のよい時期に行えばでよいです。 

  

また、2009 年からの審査料返還の件数は次の通りです。 

       2009 年：2159 件 

       2010 年：3207 件 

       2011 年：2681 件 

 

 

（８＊）新専利法の下で、特許出願と実用新案登録出願とを二重出願できる

ようになりますが、この制度はあくまで出願時に同日に手続を行って併存さ

せていなければならないのでしょうか。特許出願後分割出願及び変更出願を

利用し、出願後に特許出願と実用新案登録出願とを併存させることはできる

のでしょうか。 

 

【回答―TIPLO 日本特許出願部部長范廣靖】 

台湾の専利法は主に同一内容のものを同日に特許出願と実用新案登録出願の

両方に出願する場合の取り扱い方法を示しているのであって、二重出願を認め

るものではございません。審査官が二重出願を発見した時点で、特許出願と実

用新案登録出願のいずれかを選択するよう指示します。 

 

分割出願のクレームは親出願のクレームと一致してはいけませんので、クレー

ムが同じものであれば、分割手続きを行った後、親出願と分割出願のいずれか

を選択するようにと審査官から補正指令が出されますので、この時点で必ずい

ずれかを選択しなければならず、併存させることは認められません。よって、

特許出願後、分割出願及び変更出願により特許出願と実用新案登録出願とを併

存させることはできません。 

 

（９＊）意匠登録出願において、日本出願の意匠の説明が、例えば「本意匠

は、電子体温計に関するものである。」との説明のみの場合、台湾出願を行う

ときには、電子体温計のどこの部分に特徴があると明記しなければ、方式審

査等で補正指令が出されるのでしょうか。また、特徴を記載するときには、

図面から読み取れる特徴と思う箇所を複数記載することがよいのでしょうか。

それとも、出願人が最も特徴的であると思う１箇所のみを記載すればよいの

でしょうか。 

新規事項の追加を指摘される可能性はありますでしょうか。 
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【回答：TIPLO 日本特許第 2部部長高文欽（機械・意匠）】 

台湾の意匠出願用図説には、意匠に係る物品の用途（使用態様など）と、創

作の特徴を記載しなければなりません。 

 

また、特徴を記載するときには、図面から読み取れる特徴と思う箇所を複数

記載してもよいし、出願人が最も特徴的であると思う１箇所のみを記載して

もよいので、特に制限されません。また、新規事項の追加を指摘される可能

性はありません。 

 

＊サンプル 

一、意匠に係る物品の名称：水中眼鏡 

 

二、創作説明： 

【物品の用途】 

この創作に係る物品は、水中眼鏡であり、例えば、水泳する時に、遊泳者の

顔に装着して目を保護するのに用いられものである。 

【創作の特徴】 

 各図面から見ると、この創作に係る物品は、左右一対のアイカップを有して

おり、正面図におけるアイカップの上面及び下面が、起伏を有する形状となっ

ている。また、アイカップの側面に長さを調整可能なバンドが挿通しており、

Ａ－Ａ線拡大端面図はアイカップの細部形状をはっきりと示している。 

 

三、図面説明： 

 部分拡大斜視図 1は、正面図における左側のアイカップを前方の斜め上方か

ら見たときの部分拡大斜視図である。 

部分拡大斜視図 2は、正面図における右側のアイカップを後方の斜め上方か

ら見たときの部分拡大斜視図である。 

 

 

（１０＊）請求項の記載について、日本では許されている記載でも台湾では

許されない記載の例があれば教えていただきたい。（例えば、マルチのマルチ

クレーム）また、日本の記載の解釈と台湾での記載の解釈とが異なるような

ものがあれば教えていただきたい。（例えば、日本のガラス組成物特許の場合

で、Li2O＋Na2O＋K2O １～５質量％とした場合、Li2O、Na2O および K2O から

なる群から選ばれる少なくとも１種で、１～５質量％を意味する表記である

が、韓国では Li2O、Na2O および K2O を全ての成分を含んで１～５質量％と解

釈されたことがあるし、不明瞭であるとの記載不備を受けたこともある。） 

 

【回答―TIPLO 日本特許第 1部部長呉俊滿（医薬・化学・微生物）】 

特に例がありません。 

（上記ガラスの例について、台湾の考えも韓国と同様である） 
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【回答：TIPLO 日本特許第 2部部長高文欽（機械・意匠）】 

一部の審査官は、「及び／又は」という方式の記載を嫌がりますが、それを認

める審査官もいます。 

 

【回答：TIPLO 日本特許第 3部課長果栄宇（電気・電子・半導体）】 

審査基準では、”由…所組成“の表現は、閉鎖的な表現として考えられていま

す。よって、それに対応する和文の”…からなる“、”…から構成する“など

の表現は、それに近いことになりますので、同じく閉鎖的な表現として考えら

れる可能性があります。もし、開放的な表現が必要であるのであれば、なるべ

く”…を含む“のような書き方で表現するのが妥当だと考えます。 

 

 

（１１）審査等で審査官と面談を希望する場合には、ほとんど面談できるの

でしょうか。面談が拒否される条件があればご教示ください。また、面談を

行ったときは、特許査定される確率が上がるのでしょうか。 

 

【回答：TIPLO 日本特許出願部部長范廣靖】 

面談が拒否されるケースもよくあります。例えば、特許査定の直前の面談申請、

又は、出願人の提出した書類で明白に技術内容を示している状況などの場合、

審査官はその面談を受け入れません。 

 

当所の取り扱った案件について、審査官の面接申請許可率は約 50％です。面

接を許可された案件の内、約 74％が特許査定となりました。 

 

【回答―TIPLO 日本特許第 1部部長呉俊滿（医薬・化学・微生物）】 

審査段階で、審査官に面談を請求した場合、ほとんど受け入れられます。 

但し、単に請求の範囲の限縮についての面談は、拒否される可能性もあります。 

面談を行った後、審査官に技術特徴を充分理解してもらえると、確かに特許査

定される確率が上がります。 

 

【回答：TIPLO 日本特許第 2部部長高文欽（機械・意匠）】 

面談さえ申請すれば、台湾特許庁は必ず応答してくれますが、以下のような

事由の場合、面談が拒否されます。 

 

①面談の目的が単純に出願が特許査定されるかを質問する場合。 

②無効審判請求の場合に、未だに具体的な無効審判理由書も提出していない

期間に、いきなり面談を申請する場合。 

③明らかに技術内容や出願の進捗状況とは関係のない理由で、面談を申請す

る場合。 

④二回目の面談を申請した場合、審査官が進捗状況が既に明確であり、面談

を行う必要がないと認定した場合。 
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⑤通常は、審査官が本件特願の技術内容を十分に理解してくれて、且つ特許

査定しているつもりの場合、面談する必要がないと返答してくるケースが

多い。 

⑥また、面談を行ったら、特許査定される確率が上がるか否かは、統計資料

がないため、ご回答できない。 

 

【回答：TIPLO 日本特許第 3部課長果栄宇（電気・電子・半導体）】 

面談の申し込みはほとんど受け入れられますが、場合によって、審査官が該当

案件について、面談の必要がないと考えるのであれば、特に理由もなく、面談

の申し込みを拒絶する場合もあります。尚、面談については、審査官の真意を

より容易に把握できるので、特許査定される確率も上がります。 

 

 

（１２＊）審査官と面談を行った際、その面談記録は包袋内に保管され、何

人も閲覧できる状態となるのでしょうか。日本の面談記録は、面談終了時に

審査官が作成するため、細かいやりとりまで記録が残りませんが、台湾でも

同様に面談終了時に審査官が作成し、細かいやりとりまでは記録に残らない

ものとなるのでしょうか。 

 

【回答：TIPLO 日本特許出願部部長范廣靖】 

台湾も日本と同じく、審査官が面談記録を作成し、面談参加者に内容を確認し

て署名をしてもらいます。この面談記録は包袋に保管され、何人も閲覧できる

状態となっています。 

 

【回答：TIPLO 日本特許第 1部部長呉俊滿（医学・化学・微生物）】 

面談記録は正式な審査資料として包袋内に保管され、何人も閲覧できる状態に

なっています。面談記録は、簡略的に出願人の説明事項、及び審査官の指示内

容を記録したものです。 

 

【回答：TIPLO 日本特許第 2部部長高文欽（機械・意匠）】 

特許出願について、面談記録は包袋内に保管され、特許査定とされた場合、

何人でも閲覧できる状態となりますが、無効審判の係争案件の場合、利害関

係者に限って包袋の閲覧を申請することができます。また、面談終了時、台

湾特許庁の審査官が、細かいやりとりまで記録に残さないことが多いです。  

 

【回答：TIPLO 日本特許第 3部課長果栄宇（電気・電子・半導体）】 

審査官と面談を行ったとき、一般として、録音し、最後にメモのような記録が

残るだけであり、細かいやりとりまでの書面記録は残りません。 
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（職務発明について） 

（１３）職務外発明について、専利法第 8 条第 2 項で「従業者が職務外で発

明、実用新案又は意匠を完成した場合は、直ちに書面で使用者に通知しなけ

ればならない。必要があれば、創作の過程についても告知しなければならな

い。」と規定されていますが、従業者が使用者に通知せず出願した場合、従業

者や発明等には、何らかの罰則は適用されるのですか？また、従業者が退職

後に発明等を完成させた場合は、第 8条第 2項は適用されるのでしょうか。 

 

【回答：TIPLO 法律部弁護士・専利代理人孫斌】 

従業者が使用者に通知せずに職務外発明を出願することについては、専利法も

罰則を定めていません。しかし、この通知義務が労働契約の付随義務であり、

それを履行しないと、使用者に損害が生じる場合、損害賠償の責任を負うとい

う説もあります。 

 

退職後に発明等を完成させた場合、従業者の通知義務があるか否かは明確に定

められていませんが、この義務付けの目的は、使用者に予め職務外発明か職務

発明かについて判断する機会を与えることです。そこで、退職後に発明等を完

成させた場合、その発明が職務発明に該当する可能性がないので、これを義務

付ける必要もなく、第 8条第 2項は適用されないと考えられます。 

 

 

（１４）職務外発明について、専利法第 8 条第 1 項で「但し、その発明、実

用新案又は意匠が使用者の資源又は経験を利用したものである場合、使用者

が従業者に相当の対価を支払えば、該事業者においてその発明、実用新案又

は意匠を実施することができる。」と規定されていますが、ここに規定されて

いる「相当の対価」で、使用者と従業者との間で争いが生じたことはあるの

でしょうか。 

 

【回答：TIPLO 法律部弁護士・専利代理人孫斌】 

発明が職務外発明か職務発明かに係わる紛争がありますが、この「合理的な報

酬」をめぐる訴訟などの争いはあまりありません。職務外発明は、大体、使用

者である企業の営業との関係が薄いし、利用性も低いです。それで、使用者が、

従業者の職務外発明を実際に実施する例がないことが、「合理的な報酬」をめ

ぐる争いがあまりない原因の一つと言われています。 

 

 

（１５＊）職務発明の相当の対価の支払いとして、「定額法」、「採点法」「累

計法」があります。その中の累計法では一般的に上限金額の規定を加えるこ

とが多いとのことです。（台湾における職務発明の規定・・・ 2011 年 3 月 交

流協会）しかし、報酬の上限を決めることは、使用者と従業者との間で争い

を生じさせるおそれはないのですか。 
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【回答：TIPLO 法律部弁護士・専利代理人孫斌】 

従業者と使用者との間で報酬の上限をめぐる争いが生じられる恐れがあるが、

実際にはそのような争いもあまりありません。また、職務発明に係わる「適当

な報酬」というものは、発明の対価ではなく、褒賞のために与えるものなので、

極端に少ない報酬でない限り、報酬の金額が適当ではないと主張することはで

きないという説もあります。 

 

 

（１６＊）企業内の職務発明に関する約定に、一般的に「特許出願奨励金」、

「特許取得奨励金」「特許取得リーダー奨金」というものがあるとのことです。

（台湾における職務発明の規定・・・ 2011 年 3 月 交流協会発行）この中の、

「特許取得リーダー奨金」は、専利法を根拠に支払うものではないと思いま

すが、特許出願が盛んな台湾企業では採用している規定なのでしょうか。 

 

【回答：TIPLO 法律部弁護士・専利代理人孫斌】 

「台湾における職務発明の規定」での「特許取得リーダー奨金」とは、提案者

の上司に与える奨金です。当該上司が、発明の創作に関与しない場合、当該奨

金は、専利法における職務発明の報酬ではありません。また、この「特許取得

リーダー奨金」は、広く採用されている制度ではないと思われます。 

 

 

（先使用権について） 

（１７＊）先使用権について、「先使用権の効力について、「ただ『製造』の

みを『免責』することを指し、『販売』、『使用』、『輸入』についての免責を主

張できない。（専利法逐条釈義：2008 年 8 月）」とのことです（先使用権制度

に関する調査研究報告書 平成 23年 3 月 日本国際知的財産保護協会発行）が、

今回の法改正で、「既に、国内で使用されていたもの」が「既に、国内で実施

されていたもの」となったことで、販売等も免責されることになるのでしょ

うか。 

 

【回答：TIPLO 法律部弁護士劉倫仕】 

「特許法逐条解説（専利法逐条釈義）」では、「使用」について限縮的に解釈し

ており、「国内使用」は既に国内において同一物品の製造を開始し、または同

一方法を使用するので、「製造」について先使用権を主張し、責任を免除する

ことができますが、「販売」、「使用」、「輸入」については責任の免除を主張で

きず、且つ「自らの製造」に限らず、「他人への製造委託」にも適用するとし

ています。しかし実務上、裁判所の判決には異なる見解があり、元の事業者の

利用行為の態様で判断すべきです。その内容は、「…もし元の事業者の利用行

為に製造及び販売行為がある場合、特許権の効力は当該製造及び販売行為に及

ばない。」となっています（台湾高等裁判所台南分院 97 年度智上字第 6号民事

判決を参照）。 
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今回の法改正では元の条文の「使用」を「実施」に修正し、且つ新法第 58 条

第 2 項で、「実施」の定義を「使用、販売のための申し出、販売または上述の

目的のために該方法で直接製造した物を輸入すること」にしたことを参酌し、

且つ法案改正理由でも、明確に現行条文の「使用」はもっと広い概念であると

指摘しました。従って、新法施行後、先使用権を主張できるものは、即ち「販

売」、「使用」及び「輸入」行為を含むはずです。 

 

 

（模倣品に対して） 

（１８）専利法では、「発明の実施」の中に、「輸出すること」が含まれてい

ませんので、侵害品（模倣品）を発見した際に、その輸出を止めることはで

きないのでしょうか？ 

 

【回答：TIPLO 法律部弁護士劉倫仕】 

日本特許法第２条の条文と違って、台湾専利法では、「発明の実施」の態様の

中に、「輸出すること」が含まれていないにも拘らず、模倣品の輸出を止める

ことができます。一般的に、模倣品を販売することを目的とする輸出は販売行

為の一部とみなされますので、裁判所が差止めを許す判決を下した場合、特許

権者はその判決によって、模倣品の輸出を禁止することができます。 

 

裁判所が差止め判決を下す前、専利法では、不法行為に対する救済について、

特別規定がないので、特許権者は民事訴訟法第５３２条に定められている仮処

分を申し立て、或いは、重大な損害の発生を防止し、又は急迫の危険を避ける

ため、同法第５３８条に規定されている暫時の状態を定める処分を申し立て、

裁判所が仮処分或いは暫時の状態を定める処分を許す決定を下した場合に、当

該決定により税関に模倣品の押収を申し立てることで、模倣品の輸出を禁止す

ることができます。 

 

 

（１９）税関で侵害品（模倣品）の輸入を止めるには、どのような手続が必

要なのでしょうか。また、輸入を止める際に発生する費用は、どの程度かか

るのでしょうか。税関から侵害品（模倣品）らしきものが輸入された情報を

得ることは可能でしょうか。 

 

【回答―TIPLO 法律部弁護士劉倫仕】 

１．商標権者が下記の必要書類を備えて、各地又は特定の税関に対し、特定の

模倣品業者或いは模倣品の識別方法を提示し登録しておくことによって、

輸出入の際、税関が抜き打ち検査で、模倣品らしいものを発見した場合、

当該商品の通関を許可しないようにしてもらうことが可能です。 

 

必要書類は、以下の文書を指します。： 

（１）代理人が登録を申請するときは代理の権限を明記した委任状。 
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（２）商標登録証書コピー。 

（３）模倣品による侵害事実、模倣品識別方法の説明 

より効率的に税関に模倣品を把握させるために、模倣品に関する情

報を登録申請書に記入して税関に提供する必要があります。 

（４）商標権者の台湾における代理人。 

 

２．所要費用：政府料金は無料ですが、弊所の手数料は、約 NT$20,000 です。 

 

３．登記後、実務上では、模倣品らしい商品が税関で発見された場合、商標権

者の台湾における代理人に模倣品かどうかの鑑定の提出を通知すると共

に、輸出入業者に使用許諾の資料の提供を求めます。当該商品が模倣品で

あると鑑定され、又は輸出入業者も使用許諾の書類又はその他侵害の事情

なき証明書類を提出できないときに限り、通関が不許可となります。なお、

この鑑定時間は、通関作業上の必要から、通常、１日（２４時間）以内に

完了するように要請されます。 

 

４．台湾専利法には、商標法に定めている水際措置のような規定がなく、上記

の登録ができないので、模倣品の輸入を止める仮処分或いは暫時の状態を

定める処分を許す決定が下された場合に限り、模倣品の輸入を禁止するこ

とができます。 

 

 

（著名商標について） 

（２０＊）不正競争行為の類型に、「外国の著名商標を使用する行為」とあり

ます。この「著名商標」とは、台湾で商標登録されていないものも含むとい

う理解でよいでしょうか。また、「著名商標」とは、外国で著名であっても台

湾で著名でなければ、著名商標にならないということですが、台湾で著名商

標とするためには、どのような方法がありますでしょうか？ 

 

【回答：TIPLO 法律部弁護士・専利代理人劉倫仕】【TIPLO 日本商標部部長陳

前呈】 

そもそも法律条文の「外国の著名商標」とは、台湾で商標登録されていないも

のを指します。（下記）また、「著名商標」は、外国で著名であっても台湾で著

名でなければ、著名商標になりません。台湾で著名商標に該当するかどうかに

ついて、主務機関は、各国で多数の登録商標を取得しているか、台湾において

カタログ、宣伝材料、インターネットの公開資料が存在しているかなどで判断

すべきだと表明しています。（行政院公平交易委員會、公處字第 093108 号、

民國 93 年 11 月 04 日）よって、台湾で著名商標とみなされるためには、各

国で商標登録し、台湾においてカタログを発行したり、宣伝材料、インターネ

ットなどの公開資料を保存することが重要です。ちなみに台湾は２００３年か

らすでに「防護標章」制度を廃止し、形式的に防護標章の登録ができませんの

で、実質的に消費者の間で知名度を高めるしかないです。 
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公平交易法第 20 条 模倣行為の禁止 

事業者は、その営業において提供する商品又は役務について、次に掲

げる行為をしてはならない。 

三．同一の商品若しくは同類の商品について、登録を受けていない外

国の著名商標と同一若しくは類似のものを使用し、又は当該商標を使

用した商品を販売、運送、輸出若しくは輸入する行為。 

 

一方、外国の著名商標が台湾の第三者の名義で商標登録になったりする場合も

ありますが、このような情況になるとやはり商標法上の措置が必要です。 

 

商標法では「著名商標」の保護は台湾で未登録の外国商標を含みますが、商標

が著名であるか否かは台湾国内消費者の認知度を基準として判断すべきであ

るため、現行商標法第 30 条第 1項第 11 号でいう「著名商標」の認定は下記の

関連要素を参考し、個別案件の審査原則に基づいて行なわれることになります。 

 

①商標識別性の強弱 

②関連事業又は消費者が商標を知悉又は認識している程度 

③商標の使用期間、範囲及び地域 

④商標の宣伝期間、範囲及び地域 

⑤商標登録を出願している又は登録されたか、その登録、登録出願の期間、範

囲及び地域 

⑥商標がその権利の執行に成功した記録、特に行政又は司法官庁を経て著名で

あると認められた事情を指す 

⑦商標の価値 

⑧その他著名商標であると認められるに足る要素 

 

一方、外国商標の著名性が台湾における関連事業又は消費者に普遍的に認知さ

れる程度に達せず、上記条文の適用が困難であった場合、現行商標法第 30 条

第 1項第 12 号を根拠にして対応することができます。（…十二、同一又は類似

の商品又は役務について、他人の先使用に係る商標と同一又は類似であり、出

願人が当該他人との間に契約、地縁、業務取引又はその他の関係を有する為に、

他人の商標の存在を知っており、意図的に模倣、登録出願したもの。但し、そ

の同意を得て登録出願する場合は、この限りでない。）また、同条文でいう「先

使用」の商標とは台湾国内での先使用に限らず、外国での先使用商標も含まれ

ており、過去の案件には第三者の商標が先使用商標の知悉襲用であるという不

登録事由に基づいて審判請求した実例があります。ご参照下さい。 
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Reg. No. 1227344 1393713 等 

商    標 
 

※“かに”、“螃蟹御食”に

つき権利不要求 

 

出 願 日 2005.10.19 2009.4.15 

類別商品 CL.43-レストラン等 
Cl. 3-動物用化粧品 

Cl.31-動物飼料等 

登 録 日 2006.9.1 2010.1.16 

対応手段 異議申立 異議申立 

結    果 
§23.1.14 成立 

2007.9.16 取消 

根拠商標の著名性・識 

別性が弱い 

§23.1.12＆14 不成立 

※改正前商標法§23.1.12＆14 は現行商標法§30.1.11＆12 に相当。 

 

 

（訴訟実務について） 

（２１）貴所の訴訟実務の実績について、ご教示願います。訴訟の代理を受

任するときの基準というものはありますでしょうか？（例えば、原告および

被告がクライアントである場合は、どちらの代理も受けない。） 

 

【TIPLO 回答】 

１．当所が手掛けている特許、実用新案、意匠の侵害訴訟事件は２０００年以

来総計３１０件、商標の侵害訴訟事件は２０００年以来２、７６３件です。

勝率については、手掛けた事件の内、半分ほどは和解、その他の事件のう

ち最終的に勝利を収めたのは、約２分の一。名前を公表できませんが、日

本の化学、機械、薬品、日用品などのクライアントの利益を守っておりま

す。 

 

２．当所の訴訟代理の受任に際しては、当事者のご相談を受ける前に、まず紛

争の相手側の社名を提示して頂き、コンフリクトの有無を確認しています。 

（1）仮に紛争の相手側も当所のクライアントであれば、代理の依頼を受ける

ことができませんし、その紛争相手（当所のクライアント）の代理をお

引き受けします。 

（2）仮にコンフリクトの確認だけではなく、既に当事者より実質的なご相談

を受けた場合、その紛争相手（当所のクライアント）の代理もお引き受

けしません。 
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（調査の手法について） 

（２２）台湾特許の調査には、どのデータベースを用いているのでしょうか。

また、 侵害調査における文献の絞り込み方を教えて下さい。 

 

【TIPLO 回答】 

台湾の特許出願に関する調査は智慧財産局の検索システムをメインにして、更

に弊所で構築した特許データベースを補助ツールとして利用しています。 

 

当所の機械分野の部門では、台湾特許を調査する場合、台湾特許庁のデータ

ベースと、当所が構築した TIPLO データベースを利用していますが、侵害調

査における文献の絞り込み、、侵害調査における文献の絞り方については、や

はり前記と同様、侵害対象の IPC 分野、名称とアブストラクトの内容、それか

らクレームや明細書内容に含まれるキーワードの限定検索などにより、サーチ

対象を幾段階かで絞っています。100 件ほどに絞られた後に、個別案件内容の

チェックを行うことになります。 

 

表 1：台湾における特許調査に適用されるデータベースの概要紹介 
                                                   2012 年 10 月現在 

 

 

TIPLO 

データベース 
WEBPAT データベース 

TIPO データベース 

（台湾の智慧財産局の検索システム） 

案件名称 

○ 

一部の案件に原文

の名称あり 

○ 

一部の案件に英文の名称あり 

○ 

一部の案件に英文の名称あり 

要約 × 
○ 

一部の案件に英文の要約あり 

○ 

一部の案件に英文の要約あり 

請求範囲 × ○ ○ 

明細書の全文 × 
○ 

1997/11/1 から（中国語のみ） 

○ 

1997/11/1 から（中国語のみ） 

IPC 分類 

○ 

1991/7/1 から 

グループとサブグ

ループあり 

○ 

1974/7/1 から 

グループとサブグループあり 

○ 

1974/7/1 から 

グループとサブグループあり 

案件類別 

（特許、実用新

案、意匠） 

○ ○ ○ 

出願番号 

公開番号 

公告番号 

証書番号 

○ ○ ○ 

出願人氏名 

出願人国籍 

○ 

一部の出願人に原

文氏名あり 

○ 

2004/1/1 から 

出願人の英文氏名あり 

○ 

2004/1/1 から 

出願人の英文氏名あり 

代理人氏名 

○ 

一部の代理人に事

務所名もあり 

○ ○ 
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発明者氏名 × ○ ○ 

出願日 

公開日 

公告日 

○ ○ ○ 

特許証書 

発行日 

× 

ただし、証書発行

有無を示す 

○ ○ 

出願人 

の住所 
× 

○ 

本国籍の出願人のみ 

住所番号あり 

○ 

本国籍の出願人のみ 

住所番号あり 

優先権資料 

○ 

1997/9/11 から 

優先権資料あり 

○ 

1997/9/11 から 

優先権資料あり 

○ 

1997/9/11 から 

優先権資料あり 

公報画像 × ○ ○ 

権利の 

異動状況 

○ 

最新状況に合わせ

て随時更新 

○ 

最新状況に合わせて随時更新 

○ 

最新状況に合わせて随時更新 

出力形式 

○ 

希望に合わせ 

出力フォーマット

の設定可能 

○ 

PDF 形式の公告公報、公開公報及

び全文明細書 

○ 

PDF 形式の公告公報、公開公報及び全

文明細書 

更新頻度 公告日から7～8日 公告日から 10～15 日 
公告公報：毎月の 1、11、21 日 

公開公報：毎月の 1、16 日 

資料範囲 

公告公報1950年～ 

公開公報 2003 年 5

月 1日～ 

公告公報 1950 年～ 

公開公報 2003 年 5 月 1日～ 

公告公報 1950 年～ 

公開公報 2003 年 5 月 1日～ 

操作方式と 

 必要な作業シ

ステム 

・ IBM AS400 

・ TIPLO 所内の

ワークステーショ

ンのみ操作可能。 

・ TIPLO に調査

依頼が必要。 

 

・ パソコンでインターネットを

介 し て ア ク セ ス 可 能 。

（http://webpat.tw） 

・ 作業システムの文字コードに

繁体字の漢字を現すための BIG-5

コードが必要。 

・ 英語で検索できるが（書誌、

要約のみ）、言語の問題による検索

漏れの恐れがある。 

・ パソコンでインターネットを介し

て ア ク セ ス 可 能 。

（http://twpat.tipo.gov.tw/） 

・ 作業システムの文字コードに繁体

字の漢字を現すためのBIG-5コードが

必要。 

・ 英語で検索できるが（書誌、要約

のみ）、言語の問題による検索漏れの

恐れがある。 

費 用 有料 
・ 会員制なので、会員に登録し

なければならない。（有料） 
無料 

特許解析業務の

委託 
× ○ × 

 

 

（２３）外国特許の調査には、どのデータベースを用いているのでしょうか。

また、 侵害調査における文献の絞り込み方を教えて下さい。 

 

【回答：TIPLO 日本特許第 1部部長呉俊滿（医薬・化学・微生物）】 

外国の特許調査は Espacenet、USPTO-Database、特許電子図書館などのデータ

ーを用いています。 

【回答：TIPLO 日本特許第 2部部長高文欽（機械・意匠）】 

http://webpat.tw/
http://twpat.tipo.gov.tw/
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当所の機械分野の部門では、外国特許を調査する場合、特に中国特許の調査

に関しては、データーベースアクセスの問題などのため、全部現地代理人に

依頼しますので、当所では調査致しません。 

 

【回答：TIPLO 日本特許第 3部課長果栄宇（電気・電子・半導体）】 

外国特許調査に関しては、ヨーロッパ特許庁のデータベースを利用することが

多いです。尚、侵害調査における文献の絞り方については、やはり前記と同様、

侵害対象の IPC 分野、名称とアブストラクトの内容、それからクレームや明細

書内容に含まれるキーワードの限定検索などにより、サーチ対象を幾段階かで

絞っています。100 件ほどに絞られた後に、個別案件内容のチェックを行うこ

とになります。 

 

 

（２４）無効資料調査等の際、非特許文献はどのように調べているのでしょ

うか。特に中国語技術文献に強いデータベースを使っていますか。 

 

【回答：TIPLO 日本特許第 1部部長呉俊滿（医薬・化学・微生物）】 

化学分野はＣＡデーターベースを利用します。 

 

【回答：TIPLO 日本特許第 2部部長高文欽（機械・意匠）】 

台湾特許庁によるサーチレポートを見ると、「台湾全国博士・修士論文検索シ

ステムのデータベース」をも検索したことがあると示されますが、この「台

湾全国博士・修士論文検索システム」は、台湾国家図書館のホームページ

http://www.ncl.edu.tw/にリンクしていますので、台湾国家図書館のホーム

ページにアクセスすれば、その検索システムに入ることができます。 

 

【回答：TIPLO 日本特許第 3部課長果栄宇（電気・電子・半導体）】 

無効資料調査等の際、非特許文献については、利用する機会は少ないです。特

に学術文献や論文などの場合、特定の特許出願の内容に関して、新規性喪失や

進歩性否定の証拠として引用するためには、他の関連文献との綿密な結合や論

理のプロセスを踏まえる必要がありますので、実務上ではそれほど有効な無効

資料として利用されていません。 

 

主に公報資料、実物証拠若しくはカタログのような資料が証拠となります。非

特許文献の入手は、多くの場合、当事者から提供される場合が多いです。一方、

審査官は拒絶理由の引例資料として非特許文献、特に学術文献を引用すること

が比較的多いです。 

 

http://www.ncl.edu.tw/
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（２５）調査報告書のサンプルを拝見することは可能でしょうか。 

 

【TIPLO 回答】 

サンプル１ 

（前略） 

さて、ご指示に従って、ご依頼の７社の会社が出願人となっている、台湾での

特許出願があるかどうかを調査致しました。まず、台湾特許庁提供のデータベ

ースを用いて、ご依頼の７社の会社に係わる各種の条件を絞り込んで検索して

みたところ、結果は別紙１の表１～表４のようになりました。別紙１の表１の

ように、過去３年間（2006.1.1～2009.1.8）の、①FBC メディアデバイス社、

④○隆電子社、⑤○鉑社が出願人となっている台湾での特許出願は、それぞれ

１０件、２件、２件見つかりましたが、その他の②、③、⑥、⑦の会社が出願

人となっている台湾での特許出願は見つかりませんでした。なお、過去３年間

（2006.1.1～2009.1.8）の、①FBC メディアデバイス社、④○隆電子社、⑤○

鉑社が出願人となっている台湾での特許出願の詳細は別紙１の表２～表４を

ご覧ください。 

 

次に、上記した表２～表４に記載の①FBC メディアデバイス社、④○隆電子社、

⑤○鉑社が出願人となっている台湾での特許出願は、ご指示の調査対象の発明

と同一かそれに近いものを調査致しました。調査したところ、それらの台湾で

の特許出願には、ご指示の調査対象の発明と同一かそれに近いものがないよう

に思います。調査したコンデンサ関連特許出願（計１０件）の特許公報を別紙

２に添付致しますので、ご参照ください。 

まずは、取り急ぎご報告まで。 

草々 

【添付書類】 

１．調査結果一覧（表１～表４） １部 

２．調査したコンデンサ関連特許出願の特許公報（計１０件） 各１部 
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【別紙１】調査結果一覧 

 

【表１】検索条件及び抽出件数 

 検索条件 抽出件数 

Ａ 

公開日「2006.1.1～2009.1.8」＋「FBC」 

そのうち、 

 ①「FBC メディアデバイス株式会社」 

  （中国語：「FBC 媒體裝置股份有限公司」） 

 ②「FBC メディアデバイスプロダクツ株式会社」 

 ③「FBC 多媒體部品（蘇州）有限公司」 

７６６件 

 

１０件（表２） 

 

０件 

０件 

Ｂ ④公開日「2006.1.1～2009.1.8」＋「○隆電子有限公司」 ２件（表３） 

Ｃ 

⑤公開日「2006.1.1～2009.1.8」＋「○鉑電子有限公司」 

（注：「○鉑電子有限公司」を出願人として特許出願された件数はないが、「○

鉑興業股份有限公司」を出願人として特許出願された件数は２件です。） 

２件（表４） 

Ｄ ⑥WALTHER TROWAL（ドイツ企業） ０件 

Ｅ ⑦YKT 株式会社（日本企業） ０件 

 

 

 

【表３】○隆電子社の台湾での特許出願数（公開日 2006.1.1～2009.1.8） 

No 公告(開)番号 出願番号 公告(開)日 発明の名称 出願人 

1 
I273614 

(200620351) 
0094116662 

2007/02/11 

(2006/06/16) 
電解電容器鋁箔沖孔鉚接之製作方法  

○隆電子工業股份有限公司  LELON 

ELECTRONICS CORP.  

2 I263234 0093115219 2006/10/01 難燃性電容器  
○隆電子工業股份有限公司  LELON 

ELECTRONICS CORP. 

 

 

 

【表４】○鉑社の台湾での特許出願数（公開日 2006.1.1～2009.1.8） 

No 公開番号 出願番号 公開日 発明の名称 出願人 

1  200714750  0094135055  2007/04/16  
應用陽極處理電解電容器鋁殼體披覆絕緣

膜之方法  
○鉑興業股份有限公司  

2  200710890  0094131242  2007/03/16  電解電容器鋁殼體絕緣膜之披覆方法  ○鉑興業股份有限公司  

 

 

 【表２】FBC メディアデバイス社の台湾での特許出願数（公開日 2006.1.1～2009.1.8） 

No 公開番号 出願番号 公開日 発明の名称 出願人 

1 200849816 0097113594 2008/12/16 
表面聲波裝置及雙工器 

SURFACE ACOUSTIC WAVE DEVICE AND DUPLEXER   

FBC 媒體裝置股份有限公司 FUJITSU MEDIA 

DEVICES LIMITED  

2* 200842914 0097109058 2008/11/01 
固體電解電容器元件與固體電解電容器  

SOLID ELECTROLYTIC CAPACITOR ELEMENT AND 

FBC 媒體裝置股份有限公司 FUJITSU MEDIA 

DEVICES LIMITED  
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SOLID ELECTROLYTIC CAPACITOR  

3* 200820286 0096133687 2008/05/01 
固體電解電容器  

SOLID ELECTROLYTIC CAPACITOR  

FBC 媒體裝置股份有限公司 FUJITSU MEDIA 

DEVICES LIMITED  

4* 200737247 0096102073 2007/10/01 
積層型固體電解電容器  

STACKED SOLID ELECTROLYTIC CAPACITOR  

FBC 媒體裝置股份有限公司 FUJITSU MEDIA 

DEVICES LIMITED  

5 200733182 0096102301 2007/09/01 

微結構之製造方法及微結構 

MICROSTRUCTURE MANUFACTURING METHOD AND 

MICROSTRUCTURE   

FBC 股份有限公司 FUJITSU LIMITED; FBC 媒體

裝置股份有限公司 FUJITSU MEDIA DEVICES 

LIMITED  

6* 200731309 0095150110 2007/08/16 

捲繞型電容器及其製造方法 

CAPACITOR AND MANUFACTURING METHOD OF THE 

SAME 

FBC 媒體裝置股份有限公司 FUJITSU MEDIA 

DEVICES LIMITED  

7* 200710896 0095124315 2007/03/16 
疊層型固體電解電容器  

STACKED SOLID ELECTROLYTIC CAPACITOR 

FBC 媒體裝置股份有限公司 FUJITSU MEDIA 

DEVICES LIMITED  

8 200709561 0095106104 2007/03/01 
表面聲波裝置  

SURFACE ACOUSTIC WAVE APPARATUS  

FBC 媒體裝置股份有限公司 FUJITSU MEDIA 

DEVICES LIMITED; FBC 股份有限公司 FUJITSU 

LIMITED  

9 200703897 0095104053 2007/01/16 
表面聲波裝置  

SURFACE ACOUSTIC WAVE APPARATUS  

FBC 媒體裝置股份有限公司 FUJITSU MEDIA 

DEVICES LIMITED; FBC 股份有限公司 FUJITSU 

LIMITED  

10* 200611288 0094129663 2006/04/01 

固態電解電容器及其製造方法 

SOLID ELECTROLYTIC CAPACITOR AND 

MANUFACTURING METHOD OF THE SAME 

FBC 媒體裝置股份有限公司 FUJITSU MEDIA 

DEVICES LIMITED  

注：「*」はコンデンサ関連特許出願を示すものです。 

 

 

 

 

サンプル 2 

2011 年○○月○○日 

 

○○○○○○○株式会社  御中 

 

 

「TW○○○○○○」の有効性に関する調査意見書 

 

 

台北市中山区南京東路 2段 125 号 7Ｆ  偉成大楼 

台湾国際専利法律事務所 

ＴＥＬ：886-2-2507-2811   

ＦＡＸ：886-2-2508-3711 

所長弁護士・弁理士：○○○ 

特許一部 部長：○○○      

行政訴訟部 弁理士：○○○      

弁護士・弁理士：○○○ 

担当：○○○ 
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要旨： 

台湾専利公告ＴＷ○○○○○○号（以下、本特許と称する）に関し、特許査定

当時の専利法（2003 年公告された専利法）及び審査基準に基づいて、先行技

術文献に抵触しているかどうかについて、本特許の各請求項の各構成要素ごと

にオール・エレメント・ルールなどにより比較を行った弊見解である。 

 

結論： 

本特許の現在登録された範囲で特許権利をそのまま維持できる可能性は低い

と思われる。 

   

説明： 

一、特許請求の範囲における技術要件の関係 

（一）、TW○○○○○○（本特許；優先権日 2000 年○○月○○日）の特許請

求の範囲は次のとおり。： 
要件 【請求項 1】 

1-1 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

1-8 

水を含んだ均一液相および固定床触媒で、 

炭素原子4～１6…、 

上記固定床…； 

上記反応器…； 

この方法…； 

水素化…、 

固定床触媒は、…、 

反応器…、である、…の方法。 

要件 【請求項 2】 

2-1 前記反応機…、請求項１に記載の…方法。 

要件 【請求項 3】 

3-1 前記反応機…、請求項１に記載の…方法。 

要件 【請求項 4】 

4-1 水素化…、請求項１に記載の…方法。 

要件 【請求項 5】 

5-1 前記固定床触媒…、請求項１に記載の…方法。 

要件 【請求項 6】 

6-1 前記反応器…、請求項１に記載の…方法。 

要件 【請求項 7】 

7-1 前記…、請求項１に記載の…方法。 

要件 【請求項 8】 

8-1 前記…、請求項１に記載の…方法。 

要件 【請求項 9】 

9-1 前記…、請求項１に記載の…方法。 

 

(ニ)、先行技術文献 1（ＴＷｘｘｘｘｘｘ；優先権日 1998 年○○月○○日；

以下、引例 1と称する）、先行技術文献 2（USｘｘｘｘｘｘｘ；特許公開日 1994

年○○月○○日；以下、引例 2と称する）と本特許の技術要件の比較 
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請求

項 
要件 本特許（TW○○○○○○） 

先行技術文献 

（引例 1：ＴＷｘｘｘｘｘｘ、 

引例 2：USｘｘｘｘｘｘｘ） 

同一性

の有無 

1 

1-1 

水を含んだ均一液相および固定床触媒 

 

（実施例で…、が開示している） 

・ …の使用を開示した（引

例 1、実施例 2）； 

また、「…」を開示した（引

例 2、第…行） 

・ 引例 1も引例 2も共に、…、

が不明確。 

・ 固定床触媒は周知の技術

で、…。 

× 

1-2 炭素原子 4～１6…、 

・ 下位概念の炭素原子 5～24

を有する…、を開示した（引

例 1、…）； 

また、一般商業的は、炭素原

子 2～17…、、を開示した（引

例 2、第…行）。 

・ 水素化…、を開示した（引

例 1、請求項 9）。 

○ 

1-3 上記固定床…、； 

・ 下位概念の…、使用するこ

とを開示した（引例 1：…等；

引例 2：…等）。 
○ 

1-4 上記反応器…、； 
・ …、が含まれることを開示

した（引例 1、…）。 
○ 

1-5 この方法…、； 
・ 引例 1 も引例 2 も共に、

…は規定されていない。 × 

1-6 水素化…、 

・ 下位概念の…を開示した

（引例 1、…）； 

また、…を開示した（引例 2、

実施例 1）。 

○ 

1-7 固定床触媒は、…、 
・ 『… …』を開示した（引

例 1、請求項 2）。 ○ 

1-8 反応器…、である、…の方法。 
・ 『… …』を開示した（引

例 2、ｔａｂｌｅ 1）。 ○ 

2 2-1 Xxxxxxxxxxxx ・ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ○ 

3 3-1 Xxxxxxxxxxxx ・ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ○ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

  

 

9 9-1 前記…、請求項１に記載の…方法。 

・ 『… …』を開示した（引

例 1、明細書第 7 頁第 16～18

行）。 

○ 

○：同一性有り 

×：同一性無し 
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(三)、弊所分析： 

 1、前記（二）の本特許と先行技術文献との各構成要件における権利一体の

原則（オール・エレメント・ルール）にもとずく比較結果では、本特許

の請求項 1 の構成要件中の… …を除いて、全ては先行技術文献に開示

または示唆されています。また、本特許の請求項 2～5、7～9の請求内容

も同じく先行技術文献に開示または示唆されています。 

 

 2、なお、先行技術文献に開示されていない、本特許の請求項 1 に関わる… 

…内容について、先行技術文献との間に「均等論」の成立要件を満たす

か否かを判断するには、先ず、発明の効果の一つである… …が開示さ

れている（ただし、引例 2 は、… …）；また、…については、…、引

例 1と引例 2は開示されていない。 

   2-1、… …。これについて、本特許の実施例 3で記載したように… …。

したがって、…であることは、先行技術文献より予期ならぬ効果が

あると思料します。 

   2-2、…について、本特許の第 11 頁第 12～13 行…と記載されています。 

また、先行技術文献も本特許も共に…が記載されています。例え先

行技術文献の請求の範囲に…記載されていなくても、…があるのは

自明であると思われます。当業者にとって反応を完全に進めさせる

ためには、必要となる使用量…に用いることは一般的な取り扱いで

す。よって、先行技術文献に使用される…は本特許と同様で反応に

十分必要となる量で、更に発明の効果（…）において差異が認めら

れない故に、「…」は必要技術特徴ではないと思われます。 

 

3、上述論点に基づけば、本特許の現有登録された範囲でそのまま特許権利 

   を維持できる可能性は低いと思われます。 

 

以上 

 

 

（台湾特許庁が提供するデータについて） 

（２６）台湾特許のＩＰＣは、適切なものが付与されていますか。 

 

【回答：TIPLO 日本特許第 1部部長呉俊滿（医薬・化学・微生物）】 

台湾特許のＩＰＣは大きい桁のコードは特に問題はないですが、第 5桁の分類

コードについては主観的な見解の違いが生じやすいように見受けられます。 

 

【回答：TIPLO 日本特許第 2部部長高文欽（機械・意匠）】 

同一発明の対応外国特許公報を対比してみると、台湾特許のＩＰＣの付与は、

外国特許のＩＰＣの付与と異なる場合もありますが、特に不適切な情況が多

発しているとはいえないでしょう。 
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【回答：TIPLO 日本特許第 3部課長果栄宇（電気・電子・半導体）】 

時々不適切な分類の記載が見受けられますが、特にフォローしておりません。 

 

 

（２７）出願人名やＩＰＣなどの書誌事項について、特許庁の入力ミス・未

入力などにより、不適切なデータとなっているケースはありますか。また、

その数は最近になって増減しているでしょうか。 

 

【回答：TIPLO 日本特許第 1部部長呉俊滿（医薬・化学・微生物）】 

特に不適切なデータを含むケースは見当たりません。 

 

【回答：TIPLO 日本特許第 2部部長高文欽（機械・意匠）】 

出願人の氏名の入力ミスなどを時々見かけたことがありますが、その数は減

少しつつある気がします。 

 

【回答：TIPLO 日本特許第 3部課長果栄宇（電気・電子・半導体）】 

特にモニターしていませんが、偶に特許庁の入力ミスが存在します。 

 

（２８）不適切なデータが、公報発行後に特許庁により修正されるというこ

とはありますか。 

 

【回答：TIPLO 日本特許第 1部部長呉俊滿（医薬・化学・微生物）】 

特に不適切なデータを含むケースは見当たりません。 

 

【回答：TIPLO 日本特許第 2部部長高文欽（機械・意匠）】 

当所が不適切なデータを発見し、台湾特許庁に訂正を申請した場合、特許庁

はこれに応じて訂正してくれます。 

 

【回答：TIPLO 日本特許第 3部課長果栄宇（電気・電子・半導体）】 

弊所の方で見つけたり、若しくは出願人のほうで見つけたりして、台湾知的財

産局のほうへ訂正を要請して訂正されたケースがあります。 

 

 

（２９）オンラインで法的状況が入手できるようになるまでには、実際の特

許庁の処理からどの程度の時間がかかりますか。 

 

【TIPLO 回答】 

約４週間かかるそうです。 
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（中国特許の調査について） 

（３０）貴社では中国特許の調査も行っていますか。 

 

【TIPLO 回答】 

現在中国の特許データベースは、「中華人民共和國國家知識産權局」のサイト

にアクセスしても、十分な資料を入手することが尚困難か不可能な状態です。 

 

同局のホームページのトップに出ている三つのインターフェースからアクセ

スを試みましたが、何れも十分に特許調査の参考資料を入手できませんでし

た。（2012 年 10 月 23 日現在）それでもなお、この三者について簡単にご紹介

します。 

 

（1）先ずは「中国専利査詢系統」にアクセスして見ましたが、同システムで

は、特定の特許案件について、発明名称、又は出願番号若しくは出願人

の何れかを「正確」に記入して始めて検索できる仕組みとなっているの

で、サーチはあまり効果が上がりません。（いわゆる精密検索方式）これ

がいわゆる「公衆查詢」。 

 

一方、アカウントを設けた場合、アカウントの名義人は、自分の名義が

出願人の特許出願案件の審査経過資料にアクセスすることが出来ますが、

それ以外の出願経過資料は参照することが出来ません。こちらのシステ

ムは 2012 年よりスタートしたばかりのもので、将来こちらに検索機能が

集約されるではないかと思われます。 

 

（2）もう一種類は「專利檢索與服務系統」ですが、これはクリックしても、

検索のための画面が立ち上がらないことがよくあり、たとえ立ち上がっ

た場合でも、途中で切断されたり不安定な状態になったりすることがよ

くあるので、殆ど利用できない状態です。 

 

（3）もう一つ「専利検索」のコーナーに、「一般検索」と「高級檢索」が設

定されていますが、表示されたボタンをクリックすると、次の通りの画

面に変わりました。対象特許のアブストラクトと IPC 若しくは名称など

の条件を入力できる多数のコラムが立ち上がり、それなりに検索は出来

ます。しかし、特許の明細書をはじめ、クレームの内容まではアクセス

が不可能な上、同システムはオンラインの状態が不安定で、途中で切断

されたりすることがよくあり、有効に調査することが出来ません。 

 

上記の背景によって、目下台湾から中国の公式データーベースにアクセス

して有効かつ精確に特許検索を行うことは大変困難であり、このような調査

案件の業務は自所内で実施することがほぼないのが現状です。 
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（３１）台湾と中国では漢字の字体が違うほか、技術用語も違う場合がある

と聞きます。台湾の調査担当者であれば、中国特許の調査も問題なく可能で

あると言えるでしょうか。 

 

【TIPLO 回答】 

中国の特許データベースへのアクセスの問題が依然多く、十分な資料の入手

が困難です。又、中国用語に堪能な者であれば、問題はありませんが、特殊

な用語を十分に把握するには尚問題があり、完璧とは言えません。そのため、

当所では中国特許の調査はほぼ中国側の現地代理人に依頼しています。 

 

 

（３２）中国の出願件数は台湾のおよそ１０倍程度ですが、一般的に言って、

同じ製品に関して台湾と中国で侵害調査を行った場合、検索のヒット件数に

もその程度の差が出るのでしょうか。 

 

【TIPLO 回答】 

技術分野と製品の種類などの条件にもよります。 

 

実際、上記の「中國國家知識産權局」の「専利検索」に於ける「高級検索」で、
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「修正テープ」をアブストラクトの用語と指定して初歩的な検索を行ってみた

ところ、224 件ほどの発明特許と実用新案特許がヒットしました。一方、台湾

の「智慧財産局」の「専利検索系統」で同じ条件で検索したところ、93 件ほ

どのヒットとなりました。特許出願件数と正比例するわけでもなさそうな感じ

がします。 
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