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德國專利遭到侵權時，權利人大致上可採取下列步驟進行處理：首先是進行侵權分

析，包括對被侵權專利之特徵分析、對侵權物之特徵分析、先前技術之分析、專利與侵

權物之比對分析等等，其次是發函給侵權者，之後則視侵權者之反應來決定是否採取進

一步之行動，例如：向法院聲請對侵權者發禁制令、起訴。本文將針對發函、禁制令及

起訴等部分做一簡要之介紹。倘若是在德國遭人指稱專利侵權者，本文之部分內容亦可

提供其考慮如何因應時之參考。 

一、發函 

（一）發函種類及內容  

1.  「請求提供資料」函 

為避免產生無謂之費用，權利人在起訴之前得向侵權者發出所謂「請求提供資料」

之信函。信函中應指明權利人受保護之權利並提供權利證書之影本及關於疑似侵權事實

之詳細說明，並於信函中要求侵權者陳述其自認為並無侵權之理由。信函中通常亦會表

明倘若權利人未收到回覆則將立即採取法律行動。權利人給予侵權者回覆之期限，依其

下一步將要採取之法律步驟（如：禁制令或訴訟）而定；若是前者，則建議定很短之期

限，通常是幾天內，若是後者，通常定二到三週。須特別提醒注意的是，假如權利人未

先提出此一請求即逕行訴訟，權利人可能會承受侵權者無需負擔訴訟費用之風險；蓋，

侵權者若於收到信函後即承認侵權並與權利人協商和解，則權利人根本無需提起訴訟，

從而亦不致產生訴訟費用，因而在此種情形下所生之訴訟費用會被判認應由權利人負擔。 

2.  警告函 

假如侵權者對於上開「請求提供資料」之信函沒有回應，或者侵權者之回應無法令

權利人滿意，則權利人宜寄發警告函予侵權者，再次指出其面臨之法律形勢及於前一信

函中提及之侵權行為。不同於上開「請求提供資料」之信函的是：在警告函中會同時對

侵權者提出排除侵害之要求。在警告函中，同樣會給侵權者答覆之期限，而此一期限之

時間範圍類似於「請求提供資料」之信函中所適用者。 

（二）侵權者之反應 

1.  不予回應 

假使侵權者對於其是否構成侵權有所懷疑，則對於「請求提供資料」之信函及警告

函可以不予回應。然而，除非被指稱侵權之人有把握自己並未構成侵權，否則仍建議其

先回函予以善意回應以爭取時間進行可能之和解協商，同時進行必要之調查，一方面確

認自己是否侵權，二方面蒐集前案資料以期能攻擊權利人之權利。 

2.  予以回應 



（１）提交聲明不再侵害之保證書 

假使侵權之事證明確，則為避免增加日後賠償之費用，建議侵權者儘速提出切結保

證不再侵權之文書予權利人。 

（２）主張對方專利無效 

一種較受喜好的抗辯方式就是主張權利人的專利無效。惟，並非僅僅空言宣稱權利

人之專利無效即可，重要的是必須提出明確的事證來支持自己的這項抗辯。亦即，須明

確指出權利人的專利中，哪個（些）特徵已在先前公開之文件中被揭露。在此同時，最

好能提出就該特徵所作之分析報告，以為佐證。而於有關主張權利人專利無效之陳述中，

宜掌握簡要精確的要領，先前公開文件並非越多越好，因為可能反而顯示大多數是關連

性不大的，因此在選擇先前公開文件上宜謹慎篩選過濾。 

（３）反駁並無侵權情事發生 

除了主張權利人的專利無效外，另一種受喜好的抗辯方式是抗辯自己並未侵權。採

用此種方式者，通常是比較自己的產品與權利人的專利特徵，並陳述自己的產品相對於

權利人的專利有哪些不同，至於若有相同的部分，則主張自己的產品是依照先前技術而

製成，並未落入權利人之專利範圍內。同樣地，此項陳述及主張亦宜提出分析報告為憑。     

（４）主張先使用權 

根據德國專利法，專利權之效力不及於在專利申請前在國內已使用該發明或已採取

必要步驟之人。根據專利法第１２條規定，該先使用之人有權於其自己或國外工廠為其

自己公司之需要而利用該發明，但是此一權利只能連同該公司一起被繼承或出售。被告

就其主張先使用之先決條件，必須負舉證責任，證人之證詞通常是不夠的。被告必須證

明其擁有所主張先使用之該項發明，最簡單的方式是證明權利人之申請專利範圍中哪項

特徵早在專利申請日前即已屬被告所有，最好是由申請專利範圍之特徵分析著手。侵權

者就權利人之警告函若未立即主張先使用權，而於日後之訴訟中方為如此之主張者，則

其必須為此一遲誤或疏失而對至少一部分之損害賠償自行負責。 

（三）侵權者提出防禦性之陳述－避免禁制令之發出 

一旦法院對被指稱侵權之人發出禁制令，縱使之後禁制令被取消或被告勝訴，其所

造成之損害都可能相當可觀，甚至難以彌補。為了避免收到禁制令，被指稱侵權之人最

好向受理聲請禁制令之法院提出防禦性之陳述。所謂防禦性之陳述並非法律明定，而是

由實務上發展出來的。防禦性之陳述是由可能的被告以書面向法院陳述其認為不應發出

禁制令之理由，或至少不應在未經審問之情況下即發出禁制令的理由。倘若被告能在審

問中表達自己的反對觀點並能舉出相關事證來支持自己的法律意見，則很有可能說服法

院不發出禁制令。 

二、權利人針對侵權者回覆之因應 

（一）檢討己方之攻擊有無充分之根據並檢討急迫性 

假使權利人收到其指稱之侵權者回覆並為某程度之辯駁，權利人宜仔細研究其辯駁

內容，並針對先前技術再做一次搜尋，憑以向侵權者確認其構成侵權。在檢討的同時，

權利人並應考慮是否聲請對侵權者核發禁制令（約相當於我國民事訴訟法所規定之假處

分），倘若有此打算，則須儘速行動，因為聲請禁制令的期限只有四週。     



（二）訴訟之準備 

在草擬起訴狀時，所有證據就應該準備齊全。而關於草擬起訴狀，首先須確定的是，

誰有權起訴？在德國，只有專利權人或專屬被授權人有權起訴。至於一般被授權人，充

其量只能被專利權人授權參與訴訟程序而非直接擔任訴訟當事人。權利人有權請求損害

賠償及請求排除侵害。 

三、訴訟管轄 

在德國，有技術性之發明是由專利訴訟專庭負責。每一個聯邦州都有配置這樣一個

特定部門。而於決定由哪一聯邦州的專庭來管轄某件訴訟時，是取決於其侵權行為地或

侵權者所在地。若是廣告之情況，而且例如是在整個聯邦領域內時，則可選擇任一個聯

邦州的訴訟專庭來做為其管轄法院。 

四、損害賠償 

法院基本上允許下列三種損害賠償的計算方式，於三種方式中擇一為之。 

1.  直接損害及所失利益 

簡言之，此種方式即是計算權利人被侵權前後獲利之差額；然而由於此種方式於決

定損害額及所失利益所需實行之程序相當困難，因此此種方式通常不被採用。 

2.  適當之授權金 

損害賠償之主張通常是根據所謂授權金而定，亦即由侵權者給付權利人相當於其他

被授權人所給付之授權金。若採用此一方式，乍看之下，或許侵權者所須付出的代價不

比一般被授權人差，但若加上敗訴後須負擔之訴訟費用，侵權者就不會比一般被授權人

處於較有利之地位。 

3.  侵權者之所得利益 

一般而言，主張以侵權者之所得利益做為損害賠償額是合理，因為侵權者不應保有

侵權之利得；然而侵權者之所得利益必須透過侵權者取得，而且所得利益是扣除其成本

後之實際獲利，因此可想而知其困難度如何，是以此一方式同樣很少被採用。 

總括而言，所有損害賠償之請求，大都是主張採用所謂相當於授權金的方式。 

五、消極確認訴訟 

當權利人只對被指侵權之人發出「請求提供資料」信函及警告函而未進一步提起訴

訟時，則被指侵權之人可能會對權利人提起「消極確認訴訟」。因權利人只發函而未起訴，

致被指侵權之人不確定其意向，而且在權利人對被指侵權人之零售商或購買者寄發信

函，指稱該侵權人侵害其權利且有可能對侵權者提起訴訟之情況下，被指侵權之人的購

買者極可能心生疑慮，從而被指侵權之人之營業將受影響，因此被指侵權之人有必要提

起消極確認訴訟，請求法院確認被指侵權之人並未對該權利人之權利構成侵害。假如消

極確認訴訟勝訴，權利人發警告函予被指侵權之人被認定是不當或不法的，則權利人將

會被另訴請損害賠償。 

六、上訴 

對地方法院之裁判得提起上訴。上訴期間是自收到裁判書之日起一個月內。上訴須

以書面向高等法院提起。一般而言，被告之答辯期間是上訴提起後兩個月內。 

對高等法院之裁判亦得提起上訴，此一上訴應於收到高等法院裁判書之日起一個月



內向聯邦最高法院提起。惟該等上訴只能針對法律，而不能針對事實。倘若聯邦最高法

院於高等法院之裁判中並未發現任何法律適用上之錯誤，則該件上訴將不會被受理。 

七、強制律師代理 

在德國的地方法院進行訴訟，其法律並未強制要求當事人由律師代理，但地方法院

以外層級較高之法院，則強制雙方當事人均須由律師代理。聯邦最高法院甚至有權決定

於聯邦法院哪些律師可以代理當事人；唯一的例外是關於無效訴訟之上訴程序，在該等

程序中，所有專利代理人及律師均可代理當事人。 

 


