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摘要 

相較於固有有體財產權所生之民事訴訟，專利侵權事件因專利權屬無體財

產權，權利範圍不易確定，又具公共財「無耗竭性」之性質；再加上高固定成

本及低邊際成本所致之高侵權誘因，及侵害事證往往偏在侵害人一造等特性，

往往導致專利權人就其專利權受侵害與否、如何受侵害，甚至是否受有損害、

損害範圍如何等事實均欠缺必要或具體之認識及掌握，從而難以舉證，實現其

實體法上之權利。	

我國民事訴訟法於 2000年即已參考德國法制，擴大證據保全程序之機能，
新增確定現狀型之證據保全，允許當事人在訴訟前就物之現狀或事實預先進行證

據開示或調查，以釐清事實，並藉此促成當事人和解，避免進入本案訴訟；或縱

進入本案訴訟，而能夠促進集中審理。再者，智慧財產案件審理法亦意識到專利

權人在證據蒐集及保全上處於先天弱勢之地位，而就專利侵權訴訟之證據保全規

定進行強化。然而，學界、司法實務界及產業界批評智慧財產法院未能有效落實

立法意旨，甚至未能履行 TRIPS協定所課予確保權利迅速、有效執行之義務，而
認為我國專利侵權訴訟法制並未賦予當事人有效蒐集事證之管道，致使當事人間

事證近用地位不平等，有損當事人之訴訟權。	

鑑於美國之專利訴訟制度及其強大的證據開示制度仍對於權利人團體有相

當大之吸引力，且美國係各國廠商專利佈局之重要市場。本文擬透過比較美國

證據開示（Discovery）制度，聚焦專利侵權訴訟脈絡下，證據開示制度之規
範、實務運作與學說理論，進而探尋美國證據開示之起源、發展與運作實況，

分析其有效保障權利人訴訟上證明權之關鍵，並透析其制度之利弊。	

最後，本文藉由比較美國法制所得之啟發，考量專利訴訟之特殊性，以宏觀

且全面之視角，嘗試就我國專利訴訟證據蒐集制度應如何修正，甚或是否有必要

於智慧財產案件審理法中增訂獨立的證據開示制度，提出建議，以期能對我國專

利訴訟法制有所貢獻。 

	

	

	

關鍵詞： 

專利侵權訴訟、證據蒐集、證據保全、美國證據開示程序、聯邦民事訴訟規

則、智慧財產案件審理法	
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Abstract 
  Compared with infringement claims dealing with tangible property, patent 
infringement claims were difficult to be proof, because of the reasons as follows: First, 
since the nature of patent right is to describe an abstract invention by words, and the 
limitation of words, the scope of the patent and whether the accused product actually 
falls into the scope of the patent exists ambiguity. Second, the intangible nature of 
patent rights makes the patent holder difficult to discover the infringement and enforces 
it’s right. Third, the evidences related to the infringing conducts and the damages were 
usually controlled in the hand of the accused infringer. Therefore, it is difficult for 
patent holder to prove the infringement and its damages. 

The Congress has acknowledged the difficulties regarding the collection of 
evidences in patent infringement litigation and has stipulated the Intellectual Property 
Case Adjudication Act, which strengthen the mechanism of evidence collection in 
patent infringement litigation by expanding the function of the procedure of the 
Perpetuation of Evidence. However, academia, lawyers, and industries criticized the 
Intellectual Property Court for failing to effectively implement the legislative intent, or 
even failing to fulfill the obligations of the TRIPS Agreement to ensure the rapid and 
effective enforcement of rights. In short, the patent litigation system in Taiwan does 
not entrust the parties an effective channel for collecting evidence, which have resulted 
in unequal status of the access of evidence between the parties and undermined the 
litigation rights of the parties.  

In view of the fact that the U.S. patent litigation system and its powerful discovery 
system are still quite attractive to right holder groups, and the US is an important market 
for manufacturers' patents in various countries. This article intends to compare the 
discovery system in the United States, focusing on the standard, practical operation and 
theoretical theory of the discovery system in the context of patent infringement 
litigation, and analyze the key factors of a powerful evidence collection mechanism.  

Based on the inspiration from the comparison of the U.S. discovery system, this 
article attempts to provide solutions for the modification of Taiwan’s evidence 
collection system in order to contribute to Taiwan's patent litigation legal system.  

 
 

Keywords: Patent Infringement Litigation, Evidence Collection, Perpetuation of 
Evidence, Discovery Procedure, Federal Rules of Civil Procedure, Intellectual 
Property Case Adjudication Act 
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第一章 緒論 

第一節 研究動機與目的 

隨著科技發展、商業創新及交易成本下降，廠商對成本、技術或資本等生產

要素之需求不再受到空間之限制，得以將生產過程分散到世界各地，而各經濟體

亦在不同時期，依據自身優勢，提供不同的生產要素，從而將自身經濟發展，融

入全球經濟之發展之中，最終形成複雜的國際供應鏈，又稱為全球價值鏈（global 

value chains）1。	

據世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization, WIPO）	

2017年公布之「世界知識產權報告：全球價值鏈中的無形資本」指出，全球價值

鏈之擴張與無形資產在經濟活動中日益增長的重要性密切相關，技術、設計、品

牌價值等無形資產所創造之價值超越了產品本身2。換言之，技術研發（R&D）

及品牌經營相對於生產製造而言更加重要，亦是廠商或經濟體能夠在全球價值鏈

中攫取更多價值，攀爬價值鏈階梯，並領先競爭者之關鍵。	

因此，技術研發或品牌經營之成果，如專利權、營業秘密、商標權等均逐漸

受到重視。其中，專利權係以文字描述無形、抽象之尖端科技，又以公開揭露換

取一定時間內之保護，相較於商標權容易被五官感知且與一般消費者生活體驗較

為接近；營業秘密不以公開為換取保護之要件，專利權之維權更為困難。	

又，相較於固有有體財產權所生之民事訴訟，專利侵權事件因專利權屬無體

財產權，權利範圍不易確定3，又具公共財「無耗竭性4」之性質；再加上高固定

 
1 World Intellectual Property Organization, World Intellectual Property Report 2017: Intangible Capital 
in Global Value Chains, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_944_2017.pdf (Last visited: 
2020/02/04). 
2 Id. 
3 Dan L. Burk & Mark A. Lemley, Fence Posts or Sign Posts - Rethinking Patient Claim Construction , 
157 U. PA. L. REV. 1743, 1744 (2009). 
4 Richard A. Epstein, The Disintegration of Intellectual Property? A Classical Liberal Response to a 
Premature Obituary, 62 STAN. L. REV. 455, 458 (2010). 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

DOI:10.6814/NCCU202100428

 2  

成本及低邊際成本所致之高侵權誘因5，及侵害事證往往偏在侵害人一造6等特性，

往往導致專利權人就其專利權受侵害與否、如何受侵害，甚至是否受有損害、損

害範圍如何等事實均欠缺必要或具體之認識及掌握，從而難以舉證，實現其實體

法上之權利。	

鑑於前述無體財產權侵權訴訟之特殊性，並為貫徹智慧財產權之保護，使權

利人能夠取得足夠證據，支撐其訴訟上主張，維護其權利，進而達到智慧財產權

法制促進研發、創新之目的，世界貿易組織（World Trade Organization）在「與

貿易有關之智慧財產權協定」（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights, TRIPS，下稱 TRIPS協定）中特別就民事訴訟之證據蒐集及保全

程序有所規範，如第 43條第 1項規定當權利人已提供其所能合理取得之證據，

足以支持其訴訟上主張且指明相關重要證據為對造所控制時，會員國之司法機關

應有權責令對造提出該證據，並視個案需求確保機密資訊之保護7；同條第 2 項

規定當一造在合理期間內，無正當理由拒絕或遲延提出必要資訊或嚴重妨礙執行

程序進行，會員國得授權其司法機關有權依據既有之資訊，包括因他造拒絕提出

資訊而受不利影響之一造當事人所提之主張或答辯，做出中間或終局之確認性或

 
5  WILLIAM M. LANDE ＆ RICHARD A. POSNER, THE ECONOMIC STRUCTURE OF INTELLECTUAL 
PROPERTY LAW 24 (2003). 
6 李素華，智慧財產訴訟之文書提出義務──以德國專利侵權訴訟之證據開示請求權及智慧財產
法院 103 年度民專訴字第 66 號民事判決為中心，月旦法學雜誌，293 期，頁 189-190，2019 年
10月；沈冠伶，智慧財產權保護事件之證據保全與秘密保護，臺大法學論叢，36卷 1期，頁 225-
226，2007年 3月；陳瑋佑，民事訴訟上證據開示與秘密保護之比較研究⎯以專利侵權事件為例，
臺北大學法學論叢， 104期，頁 142，2017年 12月；劉孔中、馮震宇、謝銘洋，專利證據保全
及智慧財產權人相關資訊實體請求權之研究，月旦法學雜誌，226期，頁 76，2014年 3月 。 
7 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Article 43 
1.  The judicial authorities shall have the authority, where a party has presented reasonably available 
evidence sufficient to support its claims and has specified evidence relevant to substantiation of its claims 
which lies in the control of the opposing party, to order that this evidence be produced by the opposing 
party, subject in appropriate cases to conditions which ensure the protection of confidential information. 
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否定性決定8；第 50條規定會員國之司法機關有權採取迅速有效之暫時性措施以

保全與被控侵權行為有關之證據9等。	

我國於 2002 年加入世界貿易組織後亦受 TRIPS 協定之拘束，需參酌前開

TRIPS 協定之規範，調整國內法規及實務運作，以確實履行 TRIPS 協定賦予成

員國之義務。因此，於成立智慧財產法院同時，我國同時訂立智慧財產案件審理

法，希冀特設之智慧財產訴訟程序及法院能夠強化智慧財產權人之證明權保障，

俾利其權利能得到有效救濟，進而促進產業發展、創新10。由此可知，我國於創

設智慧財產法院之初即已意識到智慧財產權權利人在證據蒐集及保全上處於先

天弱勢之地位，而有強化證據蒐集及保全制度之必要，並就智慧財產訴訟之證據

保全之方法、手段及制裁設有特別規定11。	

 
8 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Article 43 
2.  In cases in which a party to a proceeding voluntarily and without good reason refuses access to, or 
otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes a 
procedure relating to an enforcement action, a Member may accord judicial authorities the authority to 
make preliminary and final determinations, affirmative or negative, on the basis of the information 
presented to them, including the complaint or the allegation presented by the party adversely affected by 
the denial of access to information, subject to providing the parties an opportunity to be heard on the 
allegations or evidence. 
9 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Article 50 
provisional measures 
1.  The judicial authorities shall have the authority to order prompt and effective provisional measures: 
 (b)  to preserve relevant evidence in regard to the alleged infringement. 
10 參見立法院第 6屆第 3會期第 12次會議議案關係文書關於「智慧財產案件審理法」草案之總
說明：「……惟因智慧財產權並無實體存在，故其權利之獲取及維護，端賴健全之智慧財產法制，

而完善之智慧財產權爭訟程序，更居於其中關鍵之地位。且智慧財產案件之審理，與一般訴訟相

較，有其特殊陸，例如其審理必須仰賴科技專業之協助，並經常涉及營業秘密之保護；又因智慧

財產有關產品之市場更替週期短暫，因此其迅速審理之要求，具有等同於裁判正確之重要性。而

針對智慧財產案件之特性，先進國家多設置專責審理智慧財產案件之專業沃院，並就智慧財產訴

訟，設有特殊之程序規定，以資因應。反觀我國之專利法、商標法等智慧財產相關法律，就權利

之取得及受侵害有關之訴訟，固亦設有若干特別規定，惟實際上仍有不足，未能充分符台智慧財

產案件審理之需求，以致各界認為我國之智慧財產訴訟，仍然存有諸如證據蒐集手段欠缺，舉證

困難，以及法官未具備法律以外之專業知識，並過度依賴鑑定結果，以致拖延訴訟，且裁判專業

性不足等缺點，未能符合社會之期待，甚至造成產業發展之障礙。……」。 
11 參見智慧財產案件審理法第 10條、第 18條。 
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此外，我國民事訴訟法於 2000年之修正時，參考德國法制12，擴大證據保全

程序之機能，除原先「證據滅失13」及「他造同意」兩種類型14之證據保全外，新

增「確定現狀型15」之證據保全，允許當事人在訴訟前就物之現狀或事實預先進

行證據開示或調查，以釐清事實，並藉此促成當事人以訴訟外方式解決紛爭，避

免進入本案訴訟；或縱進入本案訴訟，而能夠集中審理、簡化爭點，促進程序進

行，有助訴訟經濟16。	

然而，智慧財產法院就前揭民事訴訟法及智慧財產案件審理法之解釋適用遭

到學界17、產業界18認為過於保守且未能有效落實立法意旨，甚至無法落實 TRIPS

 
12 吳從周，我國智慧財產事件證據保全之裁判分析—以民國 99年至 100年 100則智財法院判決
為對象（上），台灣法學雜誌，213期，頁 21，2012年 12月；沈冠伶，證據保全制度—從擴大
制度機能之觀點談起，載：民事證據法與武器平等原則，頁 162-163，2007年 10月。	
13 民事訴訟法第 368條前段：「證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者，得向法院聲請保
全。」 
14 相關介紹參見：吳從周，同註 12，頁 22；林益民、賴伯翰、余明賢，智慧財產法院證據保全
案例之實證及研討，全國律師，22卷 10期，頁 19，2018年 10月。 
15 民事訴訟法第 368條後段：「就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時，亦得聲請為鑑定、
勘驗或保全書證。前項證據保全，應適用本節有關調查證據方法之規定。」 
16 吳從周，同註 12，頁 23；沈冠伶，智慧財產民事訴訟制度之新變革，月旦民商法雜誌，21期，
頁 35-36，2008年 9月。 
17 關於批判智慧財產法院未能妥適運用證據保全相關規範之意見，參見李素華，臺灣專利侵權
訴訟之實務現況：崩壞與亟待重生的智慧財產生態系統，月旦法學雜誌，頁 124-146，2019年 6
月（下稱：臺灣專利侵權訴訟之實務現況）；李素華，從智慧財產法院 105年度民商訴字第 36號
民事判決談專利及營業秘密訴訟之證據保全與證據開示，萬國法律，226期，頁 18-26，2019年
8月（下稱：專利及營業秘密訴訟之證據保全與證據開示）；李素華，同註 6，頁 189-210；李素
華、張哲倫，專利審查品質與專利訴訟的實證考察─臺灣智慧財產法院成立五年的數據回顧，月

旦裁判時報，24期，頁 94-112，2013年 12月；林益民等，同註 14，頁 18-27；張哲倫，對智慧
財產法院成立 10 年專利審判實務之總體觀察及建議，專利師季刊，30 期，頁 1-33，2017 年 7
月；陳皓芸，智慧財產訴訟中之文書提出義務─以日本專利侵權訴訟之證據開示與智慧財產法院

103年度民專訴字第 48號判決談起，月旦法學雜誌，294期，頁 161-189，2019年 11月；劉孔
中等，同註 6，頁 75-105。 
18 關於產業界對智慧財產訴訟證據保全制度之呼籲與建議，參見：台灣美國商會⟪2011年台灣白
皮書⟫：「臺灣公司常向美國或歐洲法官提供他們在臺灣相同議題的訴訟中，假裝「遺失」或「不
存在」的資訊。基本上，臺灣法院並無發揮法院享有之職權以強制取得資訊，此點使得臺灣方面

一直無法達成在「與貿易有關的智慧財產權協定」下規定的「有效行動」之要求。」；台灣美國

商會⟪2013年台灣白皮書⟫：「……然調查研究發現，2008 年 7月至 2012年 12月期間，共 216
件證據保全聲請案中，智財法院僅核准其中 23件。鑒於智財法院核發證據保全命令之意願有限，
智慧財產權人欲於台灣有效執行其權利，及智財法院於智慧財產侵權案件中就事實認定者之角

色扮演，即面臨重大阻礙。由於臺灣缺乏健全之證據開示制度，智財法院應強化蒐證功能，以提

升智慧財產權保護之效果。」；台灣美國商會⟪2016 年台灣白皮書⟫：「……由於台灣法制上缺乏
如美國訴訟法上之證據揭露制度，對權利人之利益保護顯然不利。有鑑於台灣智慧財產法院在國

內智慧財產保護上扮演極度重要的角色，本委員會建議台灣智慧財產法院應提升其核發證據保

全命令的意願。」；歐洲在臺商務協會⟪2016 年建議書⟫：「……臺灣在世界貿易組織(WTO)之與
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協定所課予確保權利迅速、有效執行之義務，而有所批判。舉例而言，法院在審

查是否准予證據保全時，可能衡酌法律所無之考量因素；混淆起訴前證據保全與

起訴後之證據調查程序；錯誤認識證據保全及證明妨礙制度機能；未能清楚區分

不同類型證據保全之要件與功能等等19。	

惟法院卻並不認同20，認為法院已依據現行法規解釋適用並衡平兩造利益，

若業界需求更強大之證據開示，必須有類似美國證據開示之立法，否則在未有相

關立法前，業界之要求非法院能力所能及，亦與現行法制有所不合，雙方見解分

歧。因此，就現行智慧財產訴訟之證據蒐集制度是否確有改進之處；應如何修正、

適用；抑或是否有必要增訂一套專為智慧財產訴訟而設，更全面、細緻且強而有

力之證據開示制度，各界看法不一、莫衷一是。	

就此議題之探討，文獻上百家爭鳴，有從裁判分析及統計21之角度，試圖以

較客觀之統計分析結果，證明現行法制及實務運作的確對我國權利人維權造成極

大困難，且不利我國整體智慧財產權生態之發展；亦有從比較法之觀點，介紹日

 
貿易有關的智慧財產權協定(TRIPS)下，有義務為權利人提供『有效行動』以保護其智慧財產權…
目前法院系統在處理所需要的事實收集、分析…主要的弊端在於證據保全命令的領域，證據保全

是在侵權案件中確保證據完整的重要手段，這些證據往往是負責認定侵權事實和估算損害範圍

時所不可或缺。建議智慧財產法院有必要恢復智慧財產權利人對證據保全裁定的查閱權，並應強

力懲處侵權者隱匿或假造證據之行為。」。此外，在美國商會全球創新政策中心(Global	Innovation	
Policy	Center,	GIPC)於 2020年發布之「國際智慧財產權指數報告（第 8版）」(International IP Index 
| Eighth Edition)中，台灣在權利執行（Enforcement）項目上僅得到 3.29分的評分（總分 7分），
顯見我國法制實務在智慧財產權之執行上仍有極大改善空間。	
19 劉孔中等，同註 6，頁 98-99。 
20 李維心、汪漢卿、蔡惠如，智慧財產法院專利訴訟有效性及損害賠償之研究，智慧財產法院研
究報告，頁 18-20，2019年 10月。 
21 吳從周，同註 12，頁 33-45；吳從周，我國智慧財產事件證據保全之裁判分析—以民國 99年
至 100年 100則智財法院判決為對象（中），台灣法學雜誌，215期，頁 33-47，2013年 1月（下
稱：吳從周，我國智慧財產事件證據保全之裁判分析（中））；吳從周，我國智慧財產事件證據保

全之裁判分析—以民國 99年至 100年 100則智財法院判決為對象（下），台灣法學雜誌，217期，
頁 36-52，2013年 2月（下稱：吳從周，我國智慧財產事件證據保全之裁判分析（下））；李素華
等，同註 17，頁 94-112；林益民等，同註 14，頁 18-27；張哲倫，同註 17，頁 1-33；劉孔中等，
同註 6，頁 75-105。 
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本22、中國23、德國24、法國25、奧地利26等與我國較相近之大陸法系國家法制，希望

以外國立法例作為我國法規修正或法院解釋適用之借鏡。	

具體而言，上述文獻均認為現行智慧財產訴訟之證據蒐集實務確有大幅改善

之空間，其中以涉及前沿、複雜技術且欠缺刑事救濟程序之專利訴訟尤甚。至於

修正手段上，有認為程序法之規範縱然能夠發揮作用，對權利人之保障仍嫌不足，

而應從實體法著手，增訂實體法上資訊開示請求權27；另有認為現行實體法上資

訊開示請求權之規定遠較德國法不足，且實務對上揭權利認識不足，鮮有類推適

用或依誠信原則加以肯認者，又我國法制在民事訴訟法及智慧財產案件審理法已

就證據保全有所規範且法院已有多年操作經驗，故毋需捨程序法而大幅更動實體

法，而應強化法院對民事訴訟法及智慧財產案件審理法之理解，在程序法上改進、

修正即足28。	

然而，由程序法觀點出發之文獻對於美國證據開示（Discovery）制度介紹相

對較少，縱有文獻介紹，多著重在 2006年修法後之電子證據開示制度及其影響

29；抑或係簡要就證據開示制度在專利、商標、營業秘密各類智慧財產權訴訟中

 
22 日本專利訴訟證據開示制度主要規範於該國專利法之下，相關介紹參見：陳皓芸，同註 17，
頁 161-189；黃銘傑、高啟霈，據保全相關制度之探討—以日本法為借鏡，全國律師，17 卷 10
期，頁 4-17，2013年 10月。 
23 中國大陸法相關介紹參見：邵偉，中國大陸專利侵權糾紛處理實務，頁 82以下，2版，2017
年 2月；朱家毅、黃紫旻、吳雅貞、陳志承，兩岸智慧財產法院及審判實務，智慧財產評論，6
卷 1期，頁 166-172，2008年 4月。 
24 德國法相關介紹參見：李素華，同註 6，頁 198-209；劉孔中等，同註 6，頁 100-104。 
25 法國法相關介紹參見：許曉芬，智慧財產訴訟中之文書提出義務－以法國專利侵權訴訟上資
訊請求權為中心並兼評智慧財產法院 104年度民專訴字第 94號判決，月旦法學雜誌，292期，
頁 148以下，2019年 8月。 
26 奧地利法相關介紹參見：沈冠伶，同註 6，頁 218。 
27 劉孔中等，同註 6，頁 100。 
28 吳從周，同註 21，我國智慧財產事件證據保全之裁判分析（下），頁 42；沈冠伶，同註 6，頁
219；陳瑋佑，同註 6，頁 185。 
29 馮震宇，美國智財訴訟與證據保全制度，載：財經法新課題與新趨勢（三），頁 63-100，2017
年 10月；馬傲秋，美國專利侵權訴訟蒐證程序之研究，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，
2008 年 7 月；楊佩文，美國聯邦民事訴訟程序法有關證據開示程序之研究—以電子化儲存資訊
為中心，國立交通大學管理學院碩士在職專班科技法律組碩士論文，2009年 12月。 
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實施之狀況予以介紹30；又或者係從傳統民事訴訟法學理之觀點論述31，卻並未見

專就專利訴訟脈絡下，因應專利訴訟本身特性，探討美國證據開示制度對我國專

利訴訟法制的啟發及制度應如何修正之論述。	

此或許因我國傳統民事訴訟法制所繼受者係歐陸、日本之制度，且程序法學

者多留學德、日等歐陸法系國家，基於傳統德國訴訟法學理，多對於「摸索證明」

（fishing expedition）持否定見解32，並認為美國證據開示制度之蒐證範圍過於廣

泛，即有可能造成原告「摸索證明」。此外，亦有擔憂美國證據開示制度可能花

費甚鉅、程序漫長，反而阻礙人民訴訟權之行使，且美國之律師酬金、訴訟費用、

陪審團等制度均與我國迥異，故認為美國證據開示制度未必可採33。	

本文認為，縱自 2013年來，美國聯邦司法系統所受理的專利訴訟數量有下

滑之趨勢34，然根據美國商會（the United States Chamber of Commerce）全球創新

政策中心（Global Innovation Policy Center, GIPC）所發布之 2020年「國際智慧

財產權指數報告 35」（International IP Index），美國在智慧財產權權利執行

（Enforcement）之表現依然領先全球36，顯見美國聯邦司法系統在全球法域競爭

下，對於權利人團體仍具備極高吸引力。	

此外，基於全球價值鏈之分工，美國係全球重要研發基地，為全球受理專利

申請之數量第二多之國家，佔全球專利申請量之 19.2%37，亦是多數權利人團體

 
30 周航儀，我國智慧財產侵權訴訟之證據保全程序研究，國立臺灣大學法律學院科際整合法律
學研究所碩士論文，2016年 1月。 
31 楊崇森，美國民事訴訟制度之特色與對我國之啟示，軍法專刊，56卷 5期，頁 5-44，2010年
10月；劉玉中，民事訴訟上證據收集之研究，國立台北大學法學系博士論文，2005年 7月。 
32 姜世明，論民事證據程序中之摸索證明，成大法學，8期，頁 97以下，2004年 12月。 
33 沈冠伶，摸索證明與事證蒐集開示之協力，載：民事證據法與武器平等原則，頁 130，2007年
10月。 
34 PwC, 2018 Patent Litigation Study, 2 (2018), https://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publ
ications/assets/2018-pwc-patent-litigation-study.pdf (Last visited: 2020/02/04). 
35 The Global Innovation Policy Center of the U.S. Chamber of Commerce, International IP In
dex, 8th Edition, (2020), https://www.theglobalipcenter.com/wp-content/uploads/2020/02/023881_G
IPC_IP_Index_2020_FullReport_A_04b.pdf (Last visited: 2020/02/04). 
36 「智慧財產權權利執行」係該報告中全球整體表現最差之項目，全部 53個受評比之經濟
體，僅有 21個經濟體（佔全體之 39.62%）在該項目得分超過 50分（總分 100分），顯見在權
利執行之項目上，多數經濟體均有極大改善空間。See id. at 67. 
37 World Intellectual Property Organization, WIPO IP Facts and Figures (2018), at 11, https://w
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專利佈局之重要市場。由此觀之，權利人團體使用美國聯邦司法系統執行其專利

權之情形仍屬普遍。是以，縱然我國民事訴訟制度係繼受於歐陸法系而與美國有

所不同，但在全球化所致各國法域競爭及國際貿易分工整合之情形下，美國相對

完善之專利訴訟制度及強大之證據制度仍值得我國借鏡。	

綜上，本文擬以我國專利訴訟之證據蒐集程序作為研究標的，考量專利訴訟

之特性，並借鑑美國專利訴訟之證據法制及實務，探討美國證據開示制度對我國

專利訴訟法制的啟發，並嘗試提出我國專利訴訟證據蒐集制度應如何修正之芻議，

甚或探討我國是否有必要專就專利訴訟新增獨立之證據開示制度，以期能對我國

專利訴訟法制有所貢獻。 

	

第二節 研究範圍、方法及架構 

基於前述專利訴訟之特性及其與商標、營業秘密等權利在救濟途徑上之相

對弱化，本文選定以專利訴訟之證據蒐集制度作為探討之對象。	

就研究方法及架構而言，本文以文獻分析法為主，蒐集與本文主題相關之

文獻，爬梳我國專利訴訟證據蒐集之制度與實務現況，透過文獻之整理具體指

出我國我國專利訴訟證據蒐集所面臨之問題及挑戰。	

其次，由於我國針對美國證據開示（Discovery）制度介紹相對較少且欠缺

專就專利訴訟脈絡下，因應專利訴訟本身特性，探討美國證據開示制度對我國

專利訴訟法制的啟發及制度應如何修正之論述。再者，美國之專利訴訟制度及

強大之證據制度仍對於權利人團體有相當大之吸引力，又美國係各國廠商專利

佈局之重要市場。因此，本文將利用比較法分析，聚焦美國證據開示制度之規

範、實務運作及學說理論之介紹，透過探尋美國證據開示之起源、發展與運作

 
ww.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_943_2018.pdf (Last visited: 2020/02/04); World Intellect
ual Property Organization, World Intellectual Property Indicators (2019), at 13, https://www.wip
o.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2019.pdf (Last visited: 2020/02/04). 
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實況，分析其有效保障權利人訴訟上證明權之關鍵，並透析其制度之利弊，以

供我國法參酌、借鑑。	

最後，藉由比較美國法制所得之啟發，考量專利訴訟之特殊性，以宏觀且全

面之視角，嘗試就我國專利訴訟證據蒐集制度應如何修正，甚至是否有必要於智

慧財產案件審理法中，增訂獨立的證據開示制度，提出淺見，以期能對我國專利

訴訟法制有所貢獻。 
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第二章 專利訴訟之特殊性 

本文在介紹我國證據蒐集制度及美國證據開示制度前，首先將介紹專利制

度之緣起與目的、專利權權利本質及其在訴訟上之影響，俾利讀者充分認識專

利訴訟與固有有體財產權訴訟之不同後，能夠進一步了解相較於有體財產訴

訟，證據蒐集程序在專利訴訟中更顯重要。	

	

第一節 專利制度之起源及目的 

「專利」（patent）一詞，源於拉丁文之「特許令38」（litterae patentes），

係指國王或主權者（sovereign）特許（privilege）發明人實施其發明之公開文件

而言39。文藝復興時期，工藝技術多掌握在行會（guild）手中，國家間以各種政

策工具吸引更多外來的技術工匠，以掌握更先進之技術，取得競爭優勢40。	

在此背景下，威尼斯共和國於 1474年頒布了第ㄧ部具現代意義的專利法—

威尼斯專利法（The Venetian patent statute），為了促使發明人願意揭露技術內

容，該專利法中已有賦予發明人一定期間排他權等報償或利益作為其公開發明

對價之概念41。此後，由威尼斯源起之專利制度擴散至歐陸、英國、美國，乃至

於全世界42。	

 
38 該詞直譯為「公開文書」，為國王核發之特許證書，特許實施發明僅是特許令內容的其中一種，
特許令之內容尚包含特許專賣特定商品；專營特定事業；專有特定土地等等。 
39  F. SCOTT KIEFF, PAULINE NEWMAN, HERBERT F. SCHWARTZ & HENRY E. SMITH, PRINCIPLES OF 
PATENT LAW: CASES AND MATERIALS 2 (4th ed. 2008). 
40 Giles S. Rich, The Exclusive Right since Aristotle, 14 FED. CIR. B.J. 217, 219 (2004). 
41 CRAIG ALLEN NARD, THE LAW OF PATENTS 8 (2008). 
42 Fritz Machlup, An Economic Review of the Patent System, Study No. 15 of the Subcomm. on Patents, 
Trademarks and Copyrights of the Committee on the Judiciary United States Sen., 85th Cong., 2d Sess., 
3-4 (1958). 
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關於專利制度背後之立論基礎，學說眾多，主流文獻之討論分為從自然權

利43觀點出發之自然權利理論44及立基於效益主義45之經濟誘因理論46兩大流派。

前者受英國哲學家洛克影響47，認為智慧財產權與有體財產權相同，均係經個人

自身勞動（labor）所生之成果，該心智勞動之成果應歸屬於該勞動者，亦即專

利權應歸屬於發明人，且勞動通常係一種「痛苦」（pains）或人們傾向避免

的，故在道德或自然法上必須給予該個人獎勵（rewards）48。後者認為專利權

並非自然權利，給予發明人專利權僅係一種創造誘因之手段，其目的在於最大

化社會福祉；發明人在專利制度下固然重要，惟專利制度之終極關懷仍係社會

整體49。	

然而，有論者從效益主義觀點詮釋自然權利理論，認為付出勞動者所產出

之成果不僅對自身有價值，對於社會整體亦有所助益，增加社會價值，因而值

得獎勵，從而自然權利理論似亦隱含提供誘因，以獎勵換取發明人勞動，促進

社會整體福祉之精神50。	

上述兩大學派雖出發點不同，但都同樣關心發明人所獲報償與社會福祉間

之對價交換是否平衡等價，換言之，即「誘因」是否充足。本文認為探尋該誘

 
43 JOHN LOCKE, Second Treatise of Government, in TWO TREATISES OF GOVERNMENT 25 (Canada: 
Broadview Press, 2015). 
44 Justin Hughes, The Philosophy of Intellectual Property, 77 GEO. L. J. 287, 296-330 (1988). 
45 JEREMY BENTHAM, AN INTRODUCTION TO THE PRINCIPLES OF MORALS AND LEGISLATION BY JEREMY 
BENTHAM ... (A NEW ED. / COR. BY THE AUTHOR ..). W. PICKERING, AND R. WILSON 5 (1823). 
46 F. Scott Kieff, Property Rights and Property Rules for Commercializing Inventions, 85 MINN. L. REV. 
697 (2001). 
47 洛克認為，私有財產係基於「每個人對其自身均擁有財產權」之前題假設，在原始狀態下雖然
萬物雖係人類所共有，但藉由個人付出身體之勞動，將勞力混合在原本被眾人共有之物後所得到

之成果將轉換為其個人之私有財產，從而在自然法上取得財產權，因此財產權係一種自然權利。

(Though the earth and all inferior creatures be common to all men, yet every man has a “property” in his 
own “person.” This nobody has any right to but himself. The “labour” of his body and the “work” of his 
hands, we may say, are properly his. Whatsoever, then, he removes out of the state that Nature hath 
provided and left it in, he hath mixed his labour with it, and joined to it something that is his own, and 
thereby makes it his property.) See JOHN LOCKE, Second Treatise of Government, in TWO TREATISES OF 
GOVERNMENT 25, 43 (Canada: Broadview Press, 2015). 
48 Justin Hughes, The Philosophy of Intellectual Property, 77 GEO. L. J. 287, 303 (1988)；Lawrence 
C. Becker, The Labor Theory of Property Acquisition, 73 J. PHIL. 653, 655 (1976). 
49 Mark A. Lemley, Property, Intellectual Property, and Free Riding, 83 TEX L. REV. 1031 (2005). 
50 Richard A. Epstein, The Utilitarian Foundations of Natural Law, 12 HARV. J.L. & PUB. POL'Y 713, 
733-34 (1989); Lawrence C. Becker, The Moral Basis of Property Rights, in PROPERTY, NOMOS XXII 
187, 193 (J. Pennock & J. Chapman eds., 1980). 
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因之內涵究竟具體為何，才是了解專利制度目的的核心關鍵。就此，正如美國

聯邦上訴巡迴法院法官 Giles S. Rich51所言，專利制度實際上係法律與經濟學等

機制的複雜結合，而其有效的結合方能為創新提供誘因52。因此，觀照美國百年

來發展出的眾多經濟分析理論對於理解專利制度提供之誘因內涵為何極有助

益。	

綜觀美國專利制度經濟分析理論之脈絡，誘因之內涵大致上係以「獎助發

明」、「獎助揭露」及「獎助專利商用化投資」三者作為論述基礎53，並據此衍

伸出眾多的經濟分析理論。	

首先，觀諸美國憲法第 1條第 8項第 8款，國會有權賦予發明人在一定期

間內之排他權，以促進實用技術之發展54。該智慧財產權專章之訂定係因美國在

建國之初，迫切需要擺脫對英國之依賴，發展自身之工業技術，因而以法律制

度創造誘因，獎助發明，激勵創新研發55。	

鑑於研發本身需投入鉅資，且風險極高，成敗難料；又發明公開進入市場

後容易被競爭者複製，導致價格向下競爭，若無制度保障發明人能夠回收其所

投入之研發成本，發明人將欠缺誘因從事研發，造成研發投資不足（under-

investment in invention），從而本來得以增益大眾之發明將無從產生，社會整體

 
51 Judge Rich在 1942年間發表一系列文章，確立了專利法基礎理論中許多重要的概念，如專利
權全利本質為排他權，而非實施權等；他同時也是美國 1952年專利法主要起草人，1952年專
利法中間接侵權、進步性要件、專利適格性等重要規定之修訂，成功挽救了當時幾乎要被聯邦

最高法院扼殺之專利制度，並促使美國專利法制之現代化。此外，Judge Rich在 1956年起擔任
聯邦稅務與專利上訴法院法官，並在聯邦上訴巡迴法院成立後調任該院法官，直到 1999年去世
為止。鑑於其對美國專利法制之貢獻與影響，Judge Rich被譽為美國現代專利法之父。相關介
紹參見：張哲倫、李素華，專利法之經濟結構—經濟分析理論對於臺灣專利制度運作之啟發，
月旦法學雜誌，234期，頁 244，2014年 11月；張哲倫，判斷進步性應界定通常知識者之學理
基礎－最高行政法院 105年度判字第 503號判決之啟發暨智慧財產法院之回應，月旦法學雜
誌，282期，頁 154，2018年 11月。 
52 Rich, supra note 40, at 217. 
53 Giles S. Rich, The Relation between Patent Practices and the Anti-Monopoly Laws - Part II, 14 
FED. CIR. B.J. 21, 33-34 (2004). 
54 U.S. CONST. art. I, §8, cl. 8. (“The Congress shall have power to promote the progress of science 
and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their 
respective writings and discoveries;”) 
55 Rich, supra note 53, at 33. 
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之創新將停滯不前56。是以，專利權之賦予係為使發明人充分回收研發成本，作

為換取社會大眾能享受科技進步之報償。	

然而，前述獎助發明之說法被認為忽略了重複研發之負面效應，且發明人

所受之報償不應係發明全部的社會價值，而應係提前促進科技進程之價值。換

言之，技術發明終究會被研發出來，只是時間早晚的問題，發明人之所以能夠

受到報償係為了獎勵其對發明的早期公開（early disclosure），故專利制度之目

的在於促進發明人儘早地揭露發明，避免重複研發之社會浪費且有助於迴避設

計（design around）；又若欠缺專利制度，發明人可能傾向將發明保密，反而

使社會整體科技知識不易積累，從而科技進程將大幅減慢，不利社會福祉，此

即專利制度所謂「獎勵揭露」之目的57。 

惟前述兩種說法均著重於專利申請核准前之誘因創造，忽略了發明從專利

核准距離能夠商用化，真正改變人們的生活，使公眾享受科技所帶來之進步之

間尚存在巨大差距58。 

「獎助專利商用化投資」之論述將專利制度之焦點轉移至專利核准後之研

發與投資，包括市場評估、製程改良、行銷管理等均需要除了技術以外的人

力、資金、廠房設備的投入59。此外，在競爭上，先行投入商用化投資之企業往

往較第二個投入之企業受有先行者之劣勢，蓋後發者毋需負擔先行者在嘗試商

用化專利發明之風險，如找尋最佳產銷管道、教育消費者、創造新的市場需求

等60。 

 
56 NARD, supra note 41, at 28-29. 
57 KIEFF ET.AL, supra note 39, at 66-67. 
58 Rich, supra note 53, at 34-35; Kieff, supra note 46, at 707. 
59 張哲倫等，同註 51，頁 250-251；Kieff, supra note 46, at 708; JOSEPH A. SCHUMPETER, THE 
THEORY OF ECONOMIC DEVELOPMENT 61-94 (1983) (discussing the important role of market power 
like that afforded by a patent's right to exclude in organizing invention commercialization activity). 
60 JOSEPH A. SCHUMPETER, CAPITALISM, SOCIALISM, AND DEMOCRACY 81-110 (3d ed. 1950); JOSEPH 
A. SCHUMPETER, BUSINESS CYCLES: A THEORETICAL, HISTORICAL AND STATISTICAL ANALYSIS OF THE 
CAPITALIST PROCESS 84-192 (1939). 
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在「獎助專利商用化投資」之觀點下，誰能夠有效率的降低交易成本，促

進資源整合之綜效，誰就有資格獲得專利制度之報償，因為他是能夠將發明成

功商用化，促進社會福祉的最佳人選61。因此，專利制度係為了報償在專利發明

核准後的持續投資。 

總言之，上述三種說法僅是最典型、主流之經濟分析理論，且均有不足之

處，美國文獻上亦以此為基礎，陸續對前開理論作出修正及補強。雖然沒有一

個理論可以完全地解釋專利制度所提供之誘因內涵，但我們可以明確了解專利

制度之目的在於社會整體福祉之促進，而非僅為發明人之利益。其制度設計之

核心在於「誘因」是否充分。因此，無論在實體法規範解釋上或訴訟程序審理

上，均應以「誘因」作為制度設計及運作之試紙，檢視相關制度是否健全，從

而進行調整與修正，方能符合專利制度之本旨。 

	

第二節 專利權利範圍不確定對於證據之需求更高 

「眼見」（sight或 seeing）對於財產權具有相當的決定作用，而所謂「眼

見」係指透過某個可見（visible）的表徵對他人表達其對特定物（資源）的權

利62。「眼見」通常藉由物（資源）的物理特徵來表達，因為物理特徵係可見的

標記63。因此，人們貫常以界碑、圍籬、磚牆等有形之物理特徵或輪廓，標記並

向他人表達對特定有體財產之權利主張，達到排他（exclusion）及公示

（notice）之效果。惟「眼見」不必然係以「物理特徵」作為標記，「描述」或

「隱喻」均可以做為產生「眼見」的方式，如專利權係以「文字描述」方式，

標記其權利的範圍，以達到排他與公示之目的64。	

 
61 Edmund W. Kitch, The Nature and Function of the Patent System, 20 J.L. & ECON. 265, 276 (1977). 
62 王敏銓，專利就像一條河流：從流動性資源的畫界看財產的符號結構，台大法學論叢，47卷
1期，頁 87-88，2018年 3月。 
63 同前註，頁 89。 
64 JAMES BESSEN & MICHAEL J. MEURER, PATENT FAILURE: HOW JUDGES, BUREAUCRATS, AND 
LAWYERS PUT INNOVATORS AT RISK 32 (2008)；Burk & Lemley, supra note 3, at 1744；張哲倫、李
素華，專利民事訴訟申請專利範圍解釋之方法論──理論、主體、客體及標準，月旦法學雜

誌，236期，頁 191-192，2015年 1月。 
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然而，基於「事物並非為了文字而生，但文字卻是為了描述事物所創造65」

之本質，再加上「描述」要能夠「可見」必然涉及財產權人主觀或法院客觀的

「解釋」（interpretant），而「解釋」本身可能造成「過度包含」或「包含不

足」的情形，從而導致標記的輪廓、界線與物（資源）本身產生範圍不一致之

問題66。換言之，專利權非以「物理特徵」標記技術發明範圍，先天上就為專利

權權利範圍的「可見」程度帶來相當迥異於有體財產權之挑戰，蓋有體財產權

標記的範圍通常與有體物（資源）本身的範圍或輪廓一致，而專利權因非屬有

體物、不具物理特徵可供標記權利之輪廓，其權利範圍之確定則尚待法院基於

當事人所提出之證據作出解釋，而經法院解釋所界定之權利範圍則可能與技術

發明本身之範圍並不一致。	

基此，欲以文字描述更為抽象且前沿（cutting edge）之技術發明，並為其

劃定邊界，往往存在意料之外且難以填補的差距，從而造成權利範圍之劃定產

生極大不確定性，此種抽象及不確定之本質即造成以文字描述技術發明不可避

免的侷限性67。質言之，專利權權利範圍之高度抽象及不確定性構成其與固有有

體財產權之重大不同，蓋房屋、土地均是有形之物，其權利範圍可輕易藉由地

政量測之結果呈現於法院面前，且該結果通常即為有體財產之客觀權利範圍，

惟專利權權利範圍之客觀權利範圍則取決於法院對於內部及外部證據之詮釋，

所謂內部證據係指專利請求項之文字、專利說明書、圖式及申請歷史之檔案資

料，例如：申請、舉發或行政救濟階段之補充、修正文件、更正文件、申復

書、答辯書、理由書或其他相關文件68；而外部證據則係指專業字典、辭典、工

具書、教科書、百科全書、專家證詞及發明人或創作人之其他專利或論文著作

等69。況且，經法院解釋之專利權利範圍往往因前述文字描述抽象發明之侷限性

 
65 Autogiro Co. of America v. United States, 384 F. 2d 391, 397 (Ct. Cl. 1967); Festo Corp. v. 
Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722, 731 (2002). 
66 王敏銓，同註 62，頁 108。 
67 Burk & Lemley, supra note 3, at 1745. 
68 智慧財產法院 100年度民專上易字第 30號民事判決。 
69 智慧財產法院 107年度民專上字第 7號民事判決。 
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而或多或少偏離技術發明之客觀範圍。是以，吾人可知，在界定專利權之權利

範圍時，法院對於證據之需求遠遠大過判斷土地或房屋所有權等有體財產之權

利範圍。	

再者，申請專利範圍之解釋係後續判斷侵權與否、有效性抗辯及損害範圍

之前提基礎，極為重要。倘申請專利範圍因欠缺充分證據而使得法院解釋之權

利範圍大幅偏離技術發明之客觀範圍，造成包含不足或過度包含之情形，則後

續侵權比對或有效性分析之結果將更偏離客觀真實，造成專利侵權訴訟結果之

不正確性大幅升高。	

綜上，若訴訟上欠缺充分之證據資訊，供雙方當事人就權利範圍進行攻

防，以利法院正確瞭解系爭技術發明，形成心證，則可能造成專利權難以有效

行使，而導致專利制度喪失誘因，從而致使有創新能力之企業不願繼續投入研

發或公開技術，削弱專利制度之功能。	

 

第三節 專利易遭侵權，但維權成本極高 

倘一個人所擁有之有體物，如名畫受到侵奪，原所有權人將無法支配、使

用同一個名畫，並享受其所帶來之效益，且極易查知其名畫遭侵奪之事實，並

得及時請求返還或賠償損害。	

然而，相異於有體財產，專利發明之本質係抽象的技術思想、資訊

（information），屬於公共財（public goods），具有非敵對性（non-rivalrous）

及不可排他性（non-excludable）	 70。專利發明被他人未經授權實施時，並不耗

損專利發明本身，亦不妨礙專利權人本身對該發明之使用，正如同他人從我的

燭火中借光，並不使我的燭光熄滅71。換言之，基於專利發明之形體不因侵害而

 
70 LANDES & POSNER, supra note 5, at 14; NARD, supra note 41, at 26-27. 
71 See Letter from Thomas Jefferson to Isaac McPherson (Aug. 13, 1813), reprinted in JEFFERSON 
WRITINGS 1291-92 (Merrill D. Peterson ed., Library of America 1984) ("He who receives an idea from 
me, receives instruction himself without lessening mine; as he who lights his taper at mine, receives 
light without darkening me."). 
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減損，侵權人可能長時間秘密地實施專利發明而不被發現，從而專利權人無法

及時查覺侵害專利發明之行為72，且專利技術內容因侵權行為而反覆重現，難以

估算73，更導致專利權人難以證明侵權行為及損害之存在與具體數額74。	

此外，不同於有體財產，專利研發所需之成本極高，惟一旦發明完成後，

複製該發明之成本極低，甚至趨近於零75。質言之，固定成本與邊際成本之懸殊

差距係專利權與有體財產之重要區別。又，研發成本屬於沉沒成本（sunk 

cost），在價格競爭下，市場的最終定價會趨近於邊際成本，再加上前述固定

成本與邊際成本之懸殊差距，發明人將無法回收其所投入之鉅額研發成本，最

終導致無人願意投入創新，承擔研發風險76。	

由此可知，若欠缺強大專利制度保護，競爭對手將節省鉅額的研發成本，

僅需支出邊際成本，即可實施專利發明，獲得高額報酬，而高報酬低成本之市

場失靈狀態將提供市場上其他競爭者極大的侵權誘因77。	

綜上所述，專利發明屬公共財，且具高固定成本與極低邊際成本之特性，

與傳統有體財產差異極大。此差異造成專利發明易遭侵權，且專利權人在維

護、行使權利之成本極高，故理解上開特性，方有助於除去潛在侵權者搭便車

（free riding），實施專利發明之誘因，而不至於使權利人正當行使權利之門檻

過高。 

 

	

 
72 LANDES & POSNER, supra note 5, at 18-19; Kitch, supra note 61, at 276. 
73 智慧財產法院 99年度民專訴字第 59號民事判決：「由於專利權係保護技術思想，故僅從實
施物之外觀不易察覺其是否被侵害，且不同於有體財產權絕無僅有之獨特性，無體財產權之權
利內容可以不斷重覆再現，因此一旦發生侵害，其侵害之程度可能不易估量」。 
74 張哲倫，專利之無體性質對專利侵權訴訟程序之影響，智慧財產權月刊，192期，頁 11，
2014年 12月。 
75 LANDES & POSNER, supra note 5, at 24; Mark A. Lemley, Property, Intellectual Property, and Free 
Riding, 83 TEX L. REV. 1031, 1053 (2005); Richard A. Posner, Intellectual Property: The Law and 
Economics Approach, 19 (2) JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES 57, 58 (2005). 
76 Machlup, supra note 42, at 37-38. 
77 張哲倫等，同註 51，頁 237。 
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第四節 證據偏在一方 

在傳統有體財產權之訴訟，依據民事舉證責任之規範說，欲主張權利之一

造當事人負有提出證據，證明權利發生要件之義務。具體而言，在交通事故致

汽車毀損，汽車所有權人就肇事者之侵害行為、侵害行為與車輛毀損間因果關

係及車輛毀損所受之損害等事項均負有舉證責任。倘汽車所有權人就前述任一

事項無法舉證，則汽車所有權人即無從向肇事者請求賠償汽車毀損所生之損

害。	

同理而言，在專利侵權訴訟中，倘專利權人欲就侵害其專利權之行為請求

排除侵害或損害賠償，依民事訴訟法之規定，其就侵權行為及損害賠償之範圍

均負有舉證責任。具體而言，包括被告是否從事侵害行為；被控侵權物之技術

特徵是否落入專利權之範圍；損害是否發生及損害之具體範圍等均屬專利權人

必須舉證證明之事實78。	

然而，專利權人實際上處於侵害行為事實之外，且侵害行為或計算損害賠

償所涉之事證，往往處於被控侵權人支配範圍之內，屬訴訟法上所謂「證據偏

在」之情形，難以期待專利權人自行蒐集該等證據。	

舉例言之，如被控侵權物並非自由流通於市場的消費性產品，而係僅限定

販售予特定經銷商或製造商之非零售產品79；或被控侵權物屬於被控侵權者之生

產設備，設置於被控侵權者之廠房或營業處所內80；或被控侵權人之製程技術侵

害方法專利，而該製程所用之方法、步驟，僅有被控侵權人單方面持有，外人

 
78 李素華，同註 17，專利及營業秘密訴訟之證據保全與證據開示，頁 21。 
79 智慧財產法院 108年度民專抗字第 16號民事裁定：「相對人製造與銷售之系爭產品，係提供
予半導體製造商，供其維持潔淨之光罩置放環境之光罩盒。有鑑於系爭產品未能於市場自由流

通，僅販售予極少數之特定半導體製造商。系爭產品之產製、銷售，除交易當事人外，第三人

難以探知其詳。亟需以公權力介入協助蒐集證據，以維抗告人之訴訟權能。」 
80 智慧財產法院 107年度民聲字第 48號民事裁定：「由於系爭設備係位於半導體製造商（相對
人）之廠房內，非經由一般消費管道可以取得，聲請人難由市面上取得系爭設備進行專利侵權

之比對，唯有透過保全程序取得更進一步資料始可能獲知系爭設備之完整資料，以了解事實或

物體之現狀，此將有助於當事人研判紛爭之實際狀況。」 
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無從查知81；抑或計算損害賠償時所需之產品之訂單、出貨單、進貨資料、銷售

資料、統一發票、營業帳冊、進出口報單等銷售及帳務資料82均非專利權人能夠

自行取得，而需仰賴法院之事證蒐集程序83。	

總言之，專利侵權訴訟所涉之被控侵權物若非處於被控侵權人之控制範圍

內，就是需耗費鉅資方能取得84；而被控侵權物之銷售資料及帳冊除難以取得

外，亦可能涉及他人營業秘密，凡此種種均加遽了專利權人蒐集證據之困難，

故有效且及時之證據蒐集程序相較其他訴訟，更有必要。	

	

第五節 僅有民事救濟途徑 

關於智慧財產權受侵害之救濟途徑，就商標權而言，除商標法第 69條以下

定有民事救濟程序外，商標法第 95條以下更規定侵害商標權之刑事處罰；就著

作權而言，著作權人除得依著作權法第 88條尋求民事救濟外，更得依著作權法

第 91條以下尋求檢警單位之協助；而就營業秘密而言，除營業秘密法第 12條

規定民事救濟外，營業秘密所有人更得依營業秘密法第 13條之 1對於侵害其營

業秘密之人提起刑事告訴。	

相較於商標權、著作權或營業秘密具備民事及刑事兩種救濟管道可供權利

人選擇，專利侵權事件於 2003年除罪化，專利權人行使專利排他權的唯一途徑

 
81 智慧財產法院 104年度民聲字第 40號民事裁定：「系爭產品與其他保全產品所使用之製程技
術，除至現場勘驗並以攝影方式保全製造方法（製程技術）外，無法以其他方式知悉、確定，

另系爭專利請求項 15為方法專利，則系爭產品與其他保全產品之製成方法，有無侵害系爭專利
請求項 15，因涉高度專業製程技術，為使聲請人於起訴前得以充分蒐集事證資料，並有助於法
院於本案訴訟時發現真實，亦有就該製造方法所使用之技術文件或電磁記錄保全之必要，是聲

請人於前揭聲明 1-3項之聲請，自有確定該等事、物之法律上利益及保全該等證據之必要
性。」 
82 智慧財產法院 107年度民專抗字第 25號民事裁定：「又相對人僅與零售商號進行交易，復未
開立發票，實難以探知其就系爭產品之產製數量，且該等銷售資料在相對人持有中，抗告人並

無其他合理可期待之方法取得系爭產品確實之製造銷售數量，且於日後民事訴訟進行中，相對

人為避免其損害賠償責任，恐有極高可能性隱匿其製造銷售資料，或變更產品型號致無法與銷

售資料勾稽核對，將造成抗告人就損害賠償範圍之舉證困難…」 
83 呂光，智慧財產權案件證據保全實務，全國律師，17卷 10期，頁 36-37，2013年 10月。 
84 江孟貞、林威良，淺論不易取得專利侵權產品之侵害舉證問題，全國律師，21卷 10期，頁
18，2017年 10月。 
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僅餘民事程序一途85。專利侵權除罪化必然加重專利權人舉證之負擔，因專利權

人再也不能仰賴檢察官搜索、扣押等強制處分取得證據，從而民事證據保全制

度對於專利權人能否蒐集足夠證據，支持自身權利主張，更顯重要86。	

基此，智財審理法第 18 條之立法理由亦表明，專利法已廢除刑事責任，對

於侵害專利之物品無從由檢察官實施搜索扣押，為促使證據易於顯現，增訂法

院得以強制力排除相對人無正當理由拒絕證據保全之不當妨礙，且必要時，得

請警察機關協助排除之規定。由此觀之，立法者亦已認知到專利權在實現權利

的蒐證程序有予以強化之必要。	

換言之，若民事救濟途徑難以使專利權人有效行使權利，不僅有違專利法

獎助研發之立法意旨，更可能造成鼓勵侵權之逆選擇87。是以，司法實務在衡量

是否准予證據保全時應特別慮及專利權僅餘民事救濟途徑，並意識到專利權人

在證據取得之手段上係處於相對弱勢之地位。	

	

第六節 小結 

綜上所述，專利權具有權利範圍高度不確定、公共財性質、高侵權誘因，

而專利侵權訴訟存有證據偏在一方及僅有民事救濟程序等特性。前述種種特性

均使得專利侵權訴訟與固有有體財產權訴訟差異極大。	

其中，最具重要性者，莫過於「證據」而言，蓋專利權本身涉及抽象之技

術，欠缺具體形貌可供掌握，釐清其權利範圍本身已極具困難，況且其權利主

張亦須探究同樣無形且秘密之侵害行為並計算抽象之損害，從而唯有大量且充

足之「證據」方有助於支撐專利侵權訴訟之進行。法諺有云：「舉證之所在，

 
85 黃章典，證據保全核准率—智財權保護指數，全國律師，17卷 10期，頁 2，2013年 10月。 
86 熊誦梅，從智慧財產證據保全之實務運作談舉證責任分配之新思維，全國律師，17卷 10
期，頁 27-28，2013年 10月。 
87 李素華，同註 17，專利及營業秘密訴訟之證據保全與證據開示，頁 22。 
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敗訴之所在」，若缺乏足夠證據支撐其訴訟主張，則專利權人恐怕只能無奈接

受敗訴之結果88。	

此外，專利制度目的在於提供創新研發充分之誘因，若權利人在專利侵權

訴訟中，因受限於現行證據蒐集程序之規範，而無法以合理而不至負擔過重之

手段或方式，有效且及時的蒐集足夠充分、全面之證據以行使其權利，從而使

專利權人對專利制度之保障失去信心，則專利制度提供誘因之目的恐難以實

現。	

再者，由於智慧財產法制之國際化與商業環境之全球化，從而各國智慧財

產法治環境產生法域競爭之狀態89，若我國智慧財產司法系統無法有效保障權利

人行使權利，權利人團體將不再有意願選擇我國智慧財產法院作為紛爭解決之

地點，長此以往，亦不利我國整體智慧財產生態系統之發展90。	

因此，「證據蒐集程序」是否能夠有效發揮作用，使充足、廣泛的證據能

夠顯現在法庭活動中，進而讓當事人間能充分攻防，並使法院在資訊充分且全

面之情形下做成最終判斷即是整個專利侵權法制最重要之基石，更將對於我國

整體智慧財產生態系統產生重大且深遠之影響。	

	

 
88 智慧財產法院 105年度民專訴字第 62號民事判決：「司法正義的實現，有賴於事實真相的發
現；唯有基於事實真相的裁判，才能最接近真實的正義。如果立法者在實體法上立法保障一項

權利，卻在程序法上不給權利人有效發現證據的手段，那麼這樣的權利保障不過是空中樓閣、

櫥窗中的擺設而已。長久以來，由於我國民事訴訟實務上對於證據發現程序未臻成熟普遍，權

利人苦於難以發現證據以伸張權利，因而有『舉證所在，敗訴所在』之說。」 
89 Randall R. Rader, The State of Patent Litigation, 21 FED. CIR. B.J. 331, 340-345 (2012). 
90 李素華，同註 17，臺灣專利侵權訴訟之實務現況，頁 125-126。 
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第三章 我國專利訴訟證據蒐集制度之現況及困境 

第一節 大陸法系下的事證蒐集與專利訴訟 

我國專利訴訟之事證蒐集程序主要仍依循民事訴訟法及其法理，而我國民

事訴訟法制歷來深受德國、日本法制及學說影響91，可謂屬於大陸法系民事訴訟

法制家族之一員92。	

	

第一項 辯論主義與證據提出責任 

在大陸法系民事訴訟中，關於事證蒐集與提出之討論必須由「辯論主義」

出發93。縱然就民事訴訟為何採取辯論主義此一議題在學說上存在爭論94，其具

體內涵一般來說包括三大命題。第一命題為當事人未主張之事實，法院不得採

為裁判之基礎；第二命題係當事人不爭執之事實，法院應受其拘束；第三命題

則為法院證據調查之範圍應限於當事人聲明之證據95。	

質言之，辯論主義係指民事訴訟上基礎事證資料之蒐集與提出不僅屬於當

事人的權利，更是當事人的責任，法院並不介入96。所謂權利係指法院裁判所據

之基礎事實不得超出當事人提出之證據資料以外；而所謂責任則係指負舉證責

任之當事人若未能適時提出證據資料，將受到不利之敗訴判決97。	

 
91 許士宦，戰後臺灣民事訴訟法學發展史，載：爭點整理與舉證責任，頁 3-5，2012年 12月。 
92 黃國昌，民事訴訟法教室 I，頁 39-40，2010年 9月，2版。 
93 黃國昌，比較民事訴訟法下的當事人圖像─由審理基本原則、證據蒐集權及證明度切入，
載：民事訴訟理論之新開展，頁 26，2005年 10月。 
94 有認為基於私法自治，當事人在實體法上既可自由處分其實體法上權利，在訴訟法上當然可
以自主決定提出何等事證；亦有認為民事訴訟當具有強大之對抗性，藉由當事人利己之心及利

害關係之對立性，當事人有充分誘因，窮盡一切可能，提出對自己有利之事證，相較於完全仰

賴法院有限之資源調查事證，更具效率。此外，亦有從防止突襲性裁判、增加判決公平性及正

確性等角度分析此議題。參見：駱永家，辯論主義與處分權主義，臺大學法學論叢，1卷 2
期，頁 467-472，1972年 4月；邱聯恭，司法之現代化與程序法，頁 221以下，2001年 10
月。 
95 姜世明，民事訴訟法（上），頁 44，2018年 9月，6版。 
96 駱永家，同註 94，頁 467。 
97 黃國昌，同註 93，頁 27。 
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除上述三大命題外，辯論主義衍伸出關於當事人間事證蒐集最重要之原

則，即當事人僅就有利於己之事證負有提出之義務，亦即非負舉證責任之當事

人並無義務提出對於對造有利卻不利於己之事證98。此種想法類如法諺：「任何

人均不必開示對己不利的證據」（Nemo tenetur edere contra se）及「不被要求

協助他人權利之證明」（actori incumbit probatio）99。換言之，當事人縱藉由消

極隱匿對真實發現有重大影響卻不利於己之事證資料，而使對造因無法取得該

事證，支撐其訴訟上主張，從而獲得勝訴判決，仍屬合法、正當100。	

上開原則源自當事人利害關係對立（adversarial）及兩造競爭之自由主義訴

訟觀，其前提假設在於當事人雙方均有對等（equal）之能力蒐集事證以支持己

方之主張101。因此，賦予雙方當事人蒐集並提出事證之責任係發現真實最有效

率之方式。	

	

第二項 司法優位主義 

然而，在傳統大陸法系民事訴訟制度設計下，要求掌握證據資訊之人提

供、開示證據之權限由法院壟斷，當事人無權要求對造或第三人開示證據資

料，造成當事人除私力蒐證102外，僅能透過聲請法院調查證據之方式，間接取

得對造或第三人持有之證據資料。	

上述大陸法系將證據調查權交由法院獨占之設計與歐陸國家司法權發展之

歷史所導致之「司法優位性」（judicial primacy）有關，以德國為例，早期司法

權係源於皇權，法院之責任在於執行法律，而取得必要之證據即屬法院的重要

 
98 姜世明，非負舉證責任一造當事人協力義務之內涵與界限─對於非負舉證責任一造當事人事
案解明義務及文書提出義務之若干問題提示，載：民事程序法焦點論壇第二卷，頁 4-5，2017
年 12月。 
99 許士宦，文書之開示與秘匿，臺大法學論叢，32卷 4期，頁 277，2003年 7月。 
100 黃國昌，同註 93，頁 33。 
101 KUO-CHANG HUANG, INTRODUCING DISCOVERY INTO CIVIL LAW 27 (2003). 
102 例如自行委請民間徵信社蒐集事證，然私力蒐證不僅欠缺強制力，更有觸法之疑慮。參見：
呂光，同註 83，頁 36。 
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責任之一，此一責任並未隨著帝國消逝、專制政權垮台而消滅，戰後之民主政

體亦延續此概念，認為證據蒐集係法院之核心責任之一，屬於不可與私人分享

之權限103。	

有疑問者係，這樣的制度設計忽略了被賦予調查事證責任之法官是否具備

足夠誘因去蒐集、調查事證。首先，法律上負有舉證義務者係當事人，並非法

官，縱然法官未積極調查事證，最終承受不利判決者亦非法官，而係當事人；

其次，縱在第二審採嚴格續審制之訴訟結構下，由於第二審法院在適用民事訴

訟法第 447條第 1項但書時，仍採較寬鬆之標準，未能嚴格限制新證據之提出

104，從而第一審法院是否積極蒐集事證難以評斷；第三，法官對於證據調查之

准駁具有極大裁量權，且上級審對於其是否不當行使裁量權通常僅為寬鬆審

查；第四，實務上法官之案件負荷沉重且證據蒐集之程序耗時費力，多數法官

均盡量避免「不必要」之證據調查105。因此，上述因素均使得法官欠缺誘因積

極進行事證之蒐集或調查106。	

綜上所述，法院具有證據蒐集「權力」卻欠缺誘因積極蒐證；而當事人不

具證據蒐集之「權力」卻負擔證據蒐集不充分之「責任」，導致「當事人雙方

有對等事證蒐集能力」之假設遭受嚴重的質疑107。	

	

第三項 當事人真實義務與法官闡明義務	

 
103 Geoffrey C. Hazard, Discovery and the Role of the Judge in Civil Law Jurisdictions, 73 NOTRE 
DAME L. REV. 1017, 1025-1026 (1998). 
104 立法院第 10屆第 2會期第 2次會議議案關係文書「民事訴訟法部分條文修正草案總說明」：
「……惟因第一審推動民事事件審理集中化之成效不足，使第一審成為事實審中心之目標未完

全達成；第二審法院適用民事訴訟法第四百四十七條第一項規定時，標準過於寬鬆，致嚴格續

審制之精神未能實現。為使第一審成為堅實的事實審，第二審為嚴格續審制，強化事實審功

能，以建構民事訴訟金字塔型訴訟結構之基礎，並解決目前實務遭遇之困難，爰擬具「民事訴

訟法部分條文」修正草案……」，2020年 9月 14日，https://lci.ly.gov.tw/LyLCEW/agenda1/02/pd
f/10/02/02/LCEWA01_100202_00074.pdf （最後瀏覽日：2021年 02月 08日）。 
105 劉孔中等，同註 6，頁 90；熊誦梅，同註 86，頁 31。 
106 黃國昌，同註 93，頁 50-52。 
107 HUANG, supra note 101, at 27. 
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傳統大陸法系民事訴訟法制度設計上試圖藉由「當事人真實義務108」及

「法官闡明義務109」緩解上述假設不成立所造成之問題。「當事人真實義務」

係指當事人在訴訟上須為完全且真實之陳述，惟該義務僅係要求當事人不得做

出反於其主觀真實之陳述，而非課予當事人應積極呈現客觀真實之義務110。換

言之，當事人仍有極大空間消極隱匿，而不主動揭露不利於己之事證資料。	

又，當事人是否違反主觀真實義務，實際上難以判斷且違反真實義務亦無制裁

規定，以理性自利之人性而言，難以期待非負舉證責任之當事人提出不利於己

之事證111。	

而晚近雖有學者認為民事訴訟之目的縱係為保護個人權利，仍不可忽視發

現真實之目的，且因應集中審理原則及協同主義之採用，「當事人真實義務」

可推導出非負舉證責任當事人負有「一般來性事案解明義務」，其在訴訟上必

須就有利與不利與己之事證均為完全且真實之陳述112。惟「一般性事案解明義

務」不論係在德國或我國學說上均存在極大爭議，且實務上亦未予以肯認113。

因此，於此情形下，非負舉證責任之當事人並不負「一般性事案解明義務」，

從而無提出不利於己之事證的義務。	

再者，法官闡明義務雖賦予法官敦促未能滿足舉證義務當事人提出證據之

義務，惟法官仍不會積極幫助當事人取得證據，實質上無助於改變當事人間基

於證據偏在而致事證取得、近用途徑不對等之地位114。總言之，「當事人真實

 
108 我國民事訴訟法第 195條第 1項：「當事人就其提出之事實，應為真實及完全之陳述。」即
屬當事人真實義務之規定。 
109 我國民事訴訟法第 199條第 2項：「審判長應向當事人發問或曉諭，令其為事實上及法律上
陳述、聲明證據或為其他必要之聲明及陳述；其所聲明或陳述有不明瞭或不完足者，應令其敘

明或補充之。」 
110 HUANG, supra note 101, at 28. 
111 黃國昌，同註 93，頁 35。 
112 沈冠伶，論新民事訴訟法中法官之闡明義務與當事人之事案解明義務，載：民事證據法與武
器平等原則，頁 16，2013年 7月。 
113 反對之見解參見：姜世明，民事訴訟法（下），頁 143-145，2016年 8月，4版；劉明生，
當事人事案解明義務之發展─以德國法與台灣法為中心，載：民事程序法焦點論壇第二卷，頁

222以下，2017年 12月。 
114 黃國昌，同註 93，頁 40-41。 
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義務」及「法官闡明義務」均未能有效解決「當事人雙方有對等事證蒐集能

力」之假設受到質疑之問題，更無助於改善當事人間證據蒐集、近用不對等之

地位115。	

	

第四項 大陸法系國家擴大證據保全機能之嘗試 

眾所周知，在專利訴訟中通常存在「證據偏在」之情形，專利權人就事證

之存否、其具體內容、存放地點等資訊往往欠缺具體認識，且事證多掌握在被

控侵權人之支配範圍，當事人間處於證據近用不對等之狀態。惟基於證據蒐集

之權限專屬於法院，專利權人僅得依賴法院蒐證。又，縱然請求法院調查，法

院有一定程度裁量權，而被控侵權人更無一般性事案解明義務，專利權人在難

以滿足訴訟法上具體化義務下，祇能因此受敗訴之不利結果。是以，在大陸法

系民事訴訟制度下，專利權人欠缺直接蒐集事證之手段係專利民事事件中亟需

解決的問題。	

鑑此，近年來大陸法系國家紛紛開始積極尋找類似於美國證據開示程序的

替代方案，以下將簡要以對我國民事訴訟制度影響極大之日本及德國之法制發

展為例。	

	

第一款 日本 

首先，日本少數學說及部分實務試圖寬鬆解釋證據保全程序之要件，減輕

對於「證據滅失或使用困難」之釋明要求，而認聲請證據保全之人僅需陳明表

面的證據或抽象的懷疑即已滿足前揭要件之要求116。換言之，前揭作法係以解

釋論，將原先僅用於證據非預先調查，日後將有使用困難等緊急、急迫情形之

證據保全程序，擴大其制度機能，而允許當事人在「起訴前」及「起訴後」進

 
115 HUANG, supra note 101, at 34. 
116 Id. at 116-117. 
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行一定程度的事證開示。支持前揭論點者認為，經由解釋論修正後的證據保全

程序除能夠提供當事人較有效之證據蒐集程序外，因當事人在起訴前對事實有

更全面之掌握，能夠避免提起不必要之訴訟、促進當事人和解並有助於程序之

集中審理117。	

然而，多數日本學說及實務均對前揭論點採反對見解，認為前揭論點偏離

訴訟法明文要求之具體化釋明義務，證據保全之釋明不得僅以表面證據或抽象

的猜疑為依據，聲請證據保全之人仍須負具體化義務，以客觀事實說服法院該

事證確實存在滅失或礙難使用之具體危險。又，寬鬆解釋證據保全之要件並不

符合證據保全制度之目的，且有不當侵害對造訴訟法上利益之虞。再者，法院

若寬泛准許證據保全可能使得對造當事人質疑法院中立、公正之地位，影響其

對司法之信賴118。	

評論者則認為日本少數學說及實務之作法對於緩解當事人間事證蒐集不對

等之情形幫助有限，主要問題在於在欠缺其他直接蒐證機制下，聲請證據保全

之人仍負有一定程度具體化事證存在滅失或礙難使用之虞的義務，惟多數情況

下當事人根本連該事證是否存在都不得而知，又如何具體化釋明該事證有滅失

或礙難使用之虞119。總言之，證據保全程序在日本專利訴訟甚至整體民事訴訟

實務上並未被廣泛採用，法院多數見解對於證據保全之要件解釋趨於嚴格120。

因此，日本在 2003年後，就專利訴訟另設當事人照會制度，放棄直接以證據保

全程序作為彌補專利權人欠缺直接蒐集事證手段之方式。	

	

第二款 德國 

 
117 Id. at 122-123. 
118 Id. at 119. 
119 Id. at 126. 
120 黃銘傑等，同註 22，頁 10。 
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不同於日本嘗試以解釋論之方式擴張證據保全制度之機能，德國民事訴訟

法在 1991年修正舊有之證據保全程序，並改稱「獨立的證據程序」121。此次修

正增訂「確定事物現狀有法律上利益且有必要」型之證據保全（下稱「確定現

狀型證據保全」），允許當事人在「訴訟繫屬前」蒐集事證，目的在於預防不

必要的訴訟、促成和解及促進程序集中進行122。所謂「有法律上之利益」，據

德國民事訴訟法第 485條第 2項之文義，係指「得避免訴訟之發生」，故德國

多數實務及學說寬認，祇要能夠避免訴訟發生，即滿足「有法律上之利益」之

要件123。然而，在德國確定現狀型證據保全制度下，其要件雖然寬鬆，惟當事

人僅有鑑定及勘驗兩種證據方法，且欠缺對於相對人無正當理由拒絕證據保全

命令之強力制裁，學說上因而認為確定現狀型證據保全並非 TRIPS協定下迅速

而有效之證據蒐集手段124。	

再者，	 2004年歐盟發布「貫徹智慧財產權指令」，德國檢討民事訴訟法

後，發現證據保全程序中之證據方法不僅有限，更欠缺強制執行力，對造拒絕

配合提出事證時，僅影響法院心證，不足以貫徹歐盟指令之要求125。因此，德

國改以擴大實體法上資訊請求權之方式，於專利法中增訂實體法性質之文書提

出義務及勘驗物檢視義務，改善專利訴訟當事人間處於證據近用不對等之狀態

126。綜上，德、日兩國嘗試改良「證據保全程序」，以改善專利訴訟中當事人

間證據近用不對等之狀態均不成功，最終皆改採其他方式應對該問題。	

	

第三款 評析 

 
121 沈冠伶，同註 12，頁 158。 
122 吳從周，同註 12，頁 21。 
123 同前註，頁 23。 
124 吳從周，同註 21，我國智慧財產事件證據保全之裁判分析（中），頁 43-44。 
125 沈冠伶，同註 6，頁 214。 
126 同前註，頁 216。 
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值得注意的是，雖然德、日兩國在擴大其證據保全程序之制度機能時，常

常援引避免提起不必要之訴訟、促進當事人和解及有利於程序集中審理等美國

證據開示程序之重要機能作為借鏡，惟美國證據開示程序屬於起訴後、審理前

之證據蒐集，性質上仍屬於訴訟繫屬後之事證蒐集程序，約略相當於大陸法系

下之本案訴訟證據調查程序，與大陸法系中證據保全程序概念上並不相同。	

至於美國法下，訴訟繫屬前之證據保全制度（perpetuation of evidence）功

能僅在於預先慮及已知之事證有滅失之虞，而事先取得該事證，確保未來在訴

訟中能夠使用，並不及於事證開示之功能，自然不具備前述證據開示程序之重

要機能127。美國實務及學說普遍認為若允許當事人在起訴前利用美國聯邦民事

訴訟規則（Federal Rules of Civil Procedure）第 27條128證據保全之規定進行事證

開示係屬於法不容許之摸索證明（fishing expedition）129。美國法上此種針對訴

訟繫屬前、後證據蒐集手段之明確區分與其對於起訴狀具體化義務之要求較為

寬鬆有關，在絕大多數情形下，原告僅須最低程度地在起訴狀中告知被告其訴

訟之請求，而毋庸提供具體、詳細之陳述，在起訴上並無太大困難，訴訟很容

易就能夠繫屬於法院130。因此，原告在起訴前對證據資料之需求甚低，往往也

不太需要使用到證據保全程序，更沒有寬泛開示證據資料之需要。 

相對而言，大陸法系法制在起訴狀具體化義務之要求較美國法嚴格，原告

當事人在起訴前對於證據資料之需求較高，因此對於起訴前事證蒐集程序之需

求亦較高131。惟，鑑於欠缺直接有效之蒐證手段，大陸法系國家祇好將本質上

並不相同之美國證據開示程序及其重要機能「嫁接」至既有的證據保全制度

上，希望能以「擴大」證據保全程序機能之理論基礎，彌補大陸法系本身制度

設計上之缺陷。總言之，美國之證據開示程序與大陸法系之證據保全程序在本

 
127 HUANG, supra note 101, at 124. 
128 FED. R. CIV. P. 27.  
129 Edson R. Sunderland, Discovery before Trial under the New Federal Rules, 15 TENN. L. REV. 737, 
744 (1939). 
130 HUANG, supra note 101, at 124. 
131 姜世明，同註 98，頁 6。 
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質上並不相同，是以在進行比較法研究時，必須特別注意並認知到前揭制度本

質之區別，方不至於誤解美國法制之內涵。 

在瞭解德、日兩國「嫁接」美國證據開示程序至既有證據保全制度並不成

功的經驗後，本文將回頭觀察我國專利訴訟中事證蒐集程序之發展與現狀。至

目前為止，受德、日影響極深之我國仍試圖以「證據保全程序」回應專利權人

於證據偏在困境下事證蒐集之強烈需求，並且司法實務及產業界均在這樣的困

境下努力掙扎。因此，以下本文將詳細介紹我國民事訴訟法及智慧財產案件審

理法關於證據保全程序之規定及實務現狀。	

	

第二節 我國證據保全制度之機能與類型 

我國專利侵權訴訟之證據蒐集，自 2003年起專利侵權事件除罪化後，主要

係利用民事訴訟法之證據保全制度，而在智慧財產專責法院成立之際，國會雖

同時訂定智慧財產案件審理法，強化智慧財產訴訟之證據保全機制，惟整體而

言仍不脫民事訴訟證據保全程序之框架132。因此，欲了解我國專利訴訟之證據

保全程序及其機能，必須先由民事訴訟法之規範及相關學理談起。	

	

第一項 證據保全之傳統機能與類型 

我國民事訴訟法向來繼受自德國及日本法制，證據保全程序原初之立法目

的係基於保障當事人憲法上訴訟證明權，維持辯論主義下雙方實質之武器平

等，而在證據取得有緊急或迫切之情形下，將訴訟繫屬中之證據調查程序，於

時間上向前延伸至起訴前或證據調查期日前進行133。2000年民事訴訟法修正

前，我國證據保全僅有「證據滅失或礙難使用之虞」（下稱「證據滅失型」）

及「他造同意」兩種類型之證據保全134。就「他造同意」證據保全而言，舊法

 
132 沈冠伶，智慧財產民事訴訟之新變革，月旦民商法雜誌，21期，頁 35以下，2008年 9月。 
133 姜世明，證據保全制度（上），全國律師，6卷 7期，頁 63，2002年 7月。 
134 舊民事訴訟法第 368條：「證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者，得向法院聲請保
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之立法理由期待當事人雙方就確定紛爭損害程度等紛爭事實，能夠自願性地互

相揭示證據，惟究諸實際，基於人性自利之觀點，他造通常不願揭露可能不利

於己之證據，又該類型之證據保全亦無強制開示證據之規範，從而聲請人往往

難以取得他造之同意，致使該類型之證據保全不具實益且較為罕見135。	

另就「證據滅失型」證據保全而言，此種類型之證據保全係向來承認之證

據保全類型，基於憲法上證據提出權之保障，為避免證據因毀損、滅失或其他

原因，導致未來在訴訟上存在難以舉證之危險，而有預先進行證據調查之必

要，准許聲請人得提前保全該證據方法136。此種類型之證據保全前提在於未立

即進行證據調查，將有證據滅失或礙難使用之危險，若所欲保全之證據並非即

將毀損、滅失或難以使用，致有時間上急迫性，得於證據調查期日再為調查

者，應無准許證據保全之必要137。舉例而言，證人罹有重病、性命垂危；證人

即將永久移民出國或返回其母國；文書或勘驗物依法即將銷毀或有人為隱匿、

毀壞、致令不堪用之情形；建築物即將進行修補工程或拆除；船舶即將沉沒等

均屬所謂證據有滅失或礙難使用之虞138。綜上所述，在 2000年以前，我國證據

保全程序唯一之機能在於確保證據能夠及時保全，以利聲請人未來在訴訟上不

致於因證據已滅失或礙難使用，而難以舉證。	

	

第二項 證據保全機能之擴大 

然而，在 2000年民事訴訟法修正後，新增「確定事、物之現狀有法律上利

益並有必要」（下稱「確定現狀型」）證據保全，鑑於過往「證據滅失型」證

據保全僅達到證據提出權之憲法上要求，而未滿足當事人之證據蒐集權，故新

法賦予證據保全制度「事證開示」之新機能，希望能落實證據蒐集權之保障

 
全。」 
135 姜世明，同註 133，頁 68-69。 
136 沈冠伶，同註 12，頁 159。 
137 姜世明，同註 133，頁 66-67。 
138 許士宦，起訴前之證據保全，臺大法學論叢，32卷 6期，頁 164，2003年 11月。 
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139。觀諸民事訴訟法 368條後段之修法理由140，「確定現狀型」證據保全賦予當

事人於起訴前或訴訟前階段能夠充分蒐集事證資料之機會，促進其對於紛爭事

實全面性之瞭解，達到預防訴訟、促成和解並有助於審理集中化之目的。學者

認為在新法採取集中審理主義下，基於訴訟上武器平等原則，使雙方當事人能

夠平等近用與訴訟有關之證據，並配合當事人訴訟上事案解明之協力義務，有

必要以證據保全程序擴大當事人之先程序義務，落實新法之立法目的141。質言

之，當事人若能於訴訟前蒐集相關事證，儘早掌握或釐清紛爭事實之全貌，不

僅有助於當事人特定訴訟上請求，滿足具體化義務之要求，更有利當事人採取

訴訟外之紛爭解決機制，消弭紛爭，甚或縱然提起後續訴訟，能夠促進爭點之

釐清，加速法院審理效率。	

程序法學者更有就兩種常見的紛爭情境，具體說明證據保全程序機能擴大

之實益。一係於需借助專門知識之專家予以鑑定，始能究明事實的情形，如營

建工程爭議、民事醫療糾紛、環境公害事件等。以營建工程爭議為例，倘在不

知承攬人究竟有無過失或損害具體為何之情形下，貿然提起訴訟，再由法院於

本案訴訟中調查證據、釐清事案，將徒然增加訟源並加重法院負擔。惟當事人

若能在訴訟繫屬前藉由「確定現狀型」證據保全程序，提前以鑑定之證據方法

 
139 沈冠伶，同註 12，頁 159。 
140 參見立法院第 4屆第 2會期第 15次會議議案關係文書：「證據保全制度，依現行法之規定，
固有事先防止證據滅失或礙難使用，而避免將來於訴訟中舉證困難之功能。惟如能使欲主張權

利之人，於提起訴訟前即得蒐集事證資料，以了解事實或物體之現狀，將有助於當事人研判紛

爭之實際狀況，進而成立調解或和解，以消弭訴訟，達到預防訴訟之目的。此外，亦得藉此賦

予當事人於起訴前充分蒐集及整理事證資料之機會，而有助於法院於審理本案訴訟時發現真實

及妥適進行訴訟，以達到審理集中化之目標。故為發揮證據保全制度之功能，應擴大容許聲請

保全證據之範圍，爰於原條文後段增訂，就確定事、物之現狀，亦得聲請保全證據。然為防止

濫用此一制度，而損害他造之權益，乃明定此種保全證據之聲請，限於有法律上利益並有必要

時，始得為之，且其證據方法以鑑定、勘驗及保全書證為限。至於所謂『確定事、物之現狀有

法律上利益並 有必要者』，例如:於醫療糾紛，醫院之病歷通常無滅失或礙難使用之虞，但為確
定事實，避免遭篡改，即有聲請保全書證之必要；另為確定人身傷害之程度及其原因時，亦得

聲請為鑑定。又所有人對無權占有人請求返還所有物之前，為確定占有人使用其所有物之範圍

及狀況，亦得聲請勘驗」。 
141 沈冠伶，同註 12，頁 166。 
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探明紛爭事實，並在鑑定結果之基礎上，選擇適合的紛爭解決手段，將有助於

紓解法院負擔及訴訟經濟142。	

另一則係於事案之資訊及事證於紛爭構造上處於他造支配範圍，由他造獨

占該事證，而負舉證責任之一造在事證蒐集上因不可歸責於己之事由，遭遇事

證近用之困難，從而難以具體化其請求之窘境，如公害訴訟、醫療糾紛、產品

製造人責任等事件143。	

舉例而言，醫療訴訟中，事證資料均處於醫療院所支配範圍下，不具醫療

專業之病患可藉由「確定現狀型」證據保全程序取得病歷資料、診療紀錄、檢

驗報告、手術記錄、護理紀錄或治療用之相關藥品、醫療器材等證據資料，釐

清並瞭解身體症狀、所受損害與診療過程之因果關係，並具體化其實體法上之

請求，促使其能夠在資訊充足之情形下，就如何解決紛爭做出判斷，且有助於

本案訴訟審理之效率144。	

	

第三項 智慧財產訴訟中的證據保全 

民事訴訟法擴大證據保全程序之機能後，除修法理由所提及之醫療糾紛或

公害事件外，在智慧財產民事訴訟，尤其專利侵權事件中，事證蒐集手段欠

缺、舉證困難之情形亦逐漸受到重視。2007年時，立法者在智慧財產法院組織

法及智慧財產案件審理法之立法總說明中表示，徒有完善的實體法規定，而欠

缺相應的訴訟制度，仍不能達到司法機關保障人民基本權利的憲法要求，並強

調我國智慧財產民事訴訟存有諸如證據蒐集手段欠缺、舉證困難等缺點，未能

符合社會期待，故在智慧財產案件審理法中以民事訴訟之證據保全制度為基

礎，強化智慧財產民事訴訟之證據蒐集程序。	

 
142 許士宦，同註 138，頁 186-187。 
143 同前註，頁 188。 
144 沈冠伶，同註 12，頁 188以下。 
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基此，智慧財產案件審理法第 18條之立法理由揭示，智慧財產權之民事訴

訟，關於侵害事實及損害範圍之證據，極易滅失或隱匿，常造成權利人於訴訟

上無法舉證，而不能獲得有效之救濟，故智慧財產民事訴訟之起訴前證據保

全，較之其他訴訟更有必要，而民事訴訟法增列之「確定現狀型」證據保全，

擴大證據保全程序之機能，於智慧財產民事訴訟，尤應積極運用。	

再者，考量專利法已廢除專利侵權刑事責任之規定，對於侵害專利權之相

關事證無從由檢察官實施搜索扣押，且民事訴訟法所定之證據保全程序，於相

對人拒絕而無正當理由時，法院並不得實施強制處分，僅得依證明妨礙等規定

減輕因此所生權利人舉證上之困難，惟於證據確實存在，僅因相對人不當阻撓

而未能取得時，究不如排除其妨礙而使證據顯現，更有實效。因此，為促使證

據易於顯現，智慧財產案件審理法第 18條規定，倘相對人無正當理由拒絕證據

保全之實施，法院得於必要時，請警察機關以強制力排除相對人對於證據保全

實施之不當妨礙。	

此外，智慧財產案件審理法第 10條更在民事訴訟法強制命第三人提出文書

或勘驗物之規定之基礎上，擴大適用主體，使法院得就持有文書或勘驗物之訴

訟當事人，於無正當理由不從提出文書或勘驗物之命令時，處以罰鍰或以強制

力迫使其提出，而非僅得依民事訴訟法證明妨礙之規定，認他造關於該證據之

主張或依該證據應證事實為真實。	

換言之，鑑於智慧財產民事事件中侵害事實及損害範圍之證據具有明顯證

據偏在一方之情形，如未能促使證據提出於法院，法院於事後，就他造主張該

事證存在或該事證所憑之事實為真，在心證形成上仍有相當之困難。因此，如

能直接或間接強制促使相關事證於訴訟中顯現，對於紛爭事實之釐清、法院心

證之形成及後續本案審理之效率更有助益。	

綜上可知，立法者明確認識到專利權人對於起訴前事證蒐集程序之強烈需

求，並認為民事訴訟法及智慧財產案件審理法關於「確定現狀型」證據保全程
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序之相關規定，已足以彌補專利訴訟當事人欠缺直接事證蒐集手段之缺憾，衡

平當事人訴訟地位不平等，進而促使當事人及早釐清紛爭事實，並在資訊充分

情形下，做成將採行何種紛爭解決程序之判斷。是以，本文接下來將聚焦於

「確定現狀型」證據保全程序，並詳細說明其要件、保全範圍及證據方法。	

	

第三節 我國確定現狀型證據保全之要件與範圍 

第一項 要件 

在專利侵權事件中之證據保全程序，智慧財產案件審理法有特別規定者，

固從其規定，其未規定者，應回歸民事訴訟法適用關於證據保全程序之一般性

規定，自不待言。關於「確定現狀型」證據保全程序之要件，智慧財產案件審

理法未有特別規定，應循民事訴訟法第 368條第 1項後段之規定，包括「有法

律上利益」及「必要性」兩者。	

	

第一款 法律上利益	

首先，就「有法律上利益」而言，我國學說多認為，鑑於「確定現狀型」

證據保全目的在於起訴前確定事實，有助於紛爭解決，避免進入訴訟程序，或

在本案訴訟繫屬後有益於爭點釐清、審理之集中化，並能夠促進當事人迅速且

經濟地實現實體法上權利，均可認屬於「有法律上利益」而應准許證據保全

145。蓋聲請證據保全後，當事人並不必然提起本案訴訟，且訴訟法上亦無限期

起訴之要求，證據保全毋寧係使當事人能於起訴前能儘早於訴訟繫屬前了解、

掌握紛爭全貌，並藉此判斷應循何種途徑解決紛爭，避免提起不必要之訴訟而

已146。是以，聲請人原則上僅需表明該聲請確認之事物現狀，可能構成聲請人

之實體法上請求或得以否認他造對其之實體法上請求者，即屬具有「法律上利

 
145 同前註，頁 167。 
146 沈冠伶，同註 132，頁 36。 
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益」147。又，聲請人之本案請求是否存在；其實體法上主張是否有理由；應證

事實與本案請求是否具一貫性或重要性，均與證據保全之聲請無涉，法院無須

亦不應加以審酌148。	

對於前揭寬鬆解釋「有法律上利益」要件之見解，有少數學說認為該種解

釋方式可能架空「證據滅失型」證據保全之內涵，蓋任何提出對於實體法上請

求權所涉之基礎事實聲請證據保全者，均會滿足「有法律上利益」之要件149。

是以，縱然在「確定現狀型」證據保全仍應注意其「暫時性」或「緊急性」之

例外本質，始符合「有法律上利益」之要件。	

惟此種固守證據保全係「緊急性」、「暫時性」之少數見解與我國立法者

擴大證據保全機能，避免訴訟、促進紛爭解決與審理效率之價值選擇有違，並

不可採150。綜上，就「有法律上利益」要件之解釋，本文認為法院實務仍應朝

寬鬆理解之方向解釋，且不應要求聲請人釋明證據保全聲請與本案請求之關

聯，亦不應以本案請求是否可得成立作為認定證據保全之聲請是否具有「法律

上利益」之依據。	

舉例而言，在專利侵權訴訟中，專利權人若聲請保全專利侵權相關事證，

且已表明其為系爭專利專利權人並提出被控侵權產品之銷售型錄、照片或圖

片，即應認被控侵權人製造或販售被控侵權物之事實，有構成專利侵權之可

能，而聲請人已滿足釋明其聲請「有法律上利益」之要求，毋庸再要求聲請人

釋明系爭專利之技術特徵見於被控侵權物。	

	

第二款 必要性 

 
147 吳從周，同註 12，頁 23。 
148 沈冠伶，同註 12，頁 160。 
149 姜世明，同註 133，頁 71。 
150 吳從周，同註 12，頁 24。 
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其次，就「必要性」要件而言，在判斷「必要性」要件時，需否衡量相對

人之秘密保護，有專利法學者認為判斷證據保全聲請「必要性」之重點在於聲

請人除聲請法院保全證據外，是否能合理期待其有其他取得事證之管道，該

「合理」期待並非表示衹需聲請人有其他取得事證之管道存在即欠缺保全證據

之「必要性」，仍須考量聲請人自行蒐證是否在費用或勞力等方面之負擔過鉅

151。	

至於所欲保全之事證是否涉及對造營業秘密，有專利法學者認為非屬法院

審酌「必要性」要件之考量因素，亦非駁回證據保全聲請之正當事由，而係屬

證據保全程序應如何「執行」之問題152。觀諸智慧財產案件審理法第 18 條第 5

項規定，法院於證據保全有妨害相對人或第三人之營業秘密之虞時，得依聲請

人、相對人或第三人之請求，限制或禁止實施保全時在場之人，並就保全所得

之證據資料命另為保管及不予准許或限制閱覽。此規定顯然係規範在證據保全

聲請經核准後，於執行之際，若相對人或第三人認在執行證據保全命令之過程

中，有可能妨害其營業秘密，得向執行法院請求限制或禁止聲請人在場或閱覽

等必要措施，非指法院在考量是否核准證據保全聲請時，得主動依職權審酌事

證資料涉及營業秘密，並以之作為駁回證據保全聲請之理由153。	

再者，按智慧財產案件審理法第 18條第 6項準用秘密保持命令之規定，就

訴訟中之事證資料涉及當事人或第三人之營業秘密，法院得依該等營業秘密之

持有人之聲請，對他造當事人及其代理人或輔助人核發秘密保持命令，避免因

訴訟資料屬於營業秘密而妨礙他造當事人之辯論。	

換言之，由智慧財產案件審理法之規定及「確定現狀型」證據保全程序之

立法目的觀察，縱當事人或第三人所持之事證資料中含有其營業秘密，仍須提

出於訴訟中供當事人間充分攻防，更非其得據以抗拒證據保全之正當事由，且

 
151 李素華，同註 6，頁 209。 
152 李素華，同註 17，專利及營業秘密訴訟之證據保全與證據開示，頁 23。 
153 同前註，頁 23。 
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智慧財產案件審理法設置秘密保持命令制度即係為了保障營業秘密持有人之權

益，並衡平他造訴訟上對等攻防之權益而設，故專利法學者認為在審酌「必要

性」要件時毋須將相對人營業秘密之保護納入考量。	

然而，訴訟法學者多認為在解釋上一方面應由訴訟上平等權保障之觀點，

判斷聲請人是否係因不可歸責於己之事由，如證據偏在一方，導致無從蒐集事

證；另一方面則應基於訴訟上誠信原則，考量聲請人是否有其他蒐證手段及是

否意圖濫用證據保全程序，窺探他人商業秘密154。具體言之，法院除應注意修

法理由所提及之避免訴訟、促進紛爭解決與審理集中化等目的外，更應權衡聲

請人程序及實體利益與相對人財產權、秘密權後，為適當之決定155。尤其，在

專利訴訟之證據保全，應特別注意專利權人是否係藉由證據保全之聲請，意圖

窺伺對造製程、半成品、產品、專利發明或商業、技術上之秘密，避免促進訴

訟之立法目的淪為聲請人刺探他造營業秘密之工具156。	

甚至，有認為在專利訴訟之證據保全，因現行智慧財產案件審理法未要求

聲請人釋明本案請求，即專利權侵權之請求，卻有極大可能侵害相對人營業秘

密，而規範有所不足，故為平衡相對人秘密之保護，法院應要求聲請人，即專

利權人，釋明其本案專利侵權之請求，且法院不宜在相對人行使拒絕提出事證

之抗辯後，始予以審酌相對人秘密保護之利益，而應藉由審酌「必要性」要件

時，依職權予以衡量，以衡平兩造利益，避免專利權人濫用「確定現狀型」證

據保全程序157。	

綜上述，前揭訴訟法學者之見解對於審酌「必要性」要件時，是否應將相

對人營業秘密保護納入考量採較肯定之立場，惟本文認為，將「所欲保全之事

證是否涉及對造營業秘密」此一法律規定所無之要素納入「必要性」要件之審

 
154 沈冠伶，同註 132，頁 36。 
155 姜世明，同註 133，頁 72-73。 
156 沈冠伶，同註 132，頁 36。 
157 同前註，頁 40。 
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酌將導致「確定現狀型」證據保全程序之立法目的難以落實，更無助於衡平兩

造於證據蒐集上不對等之地位，且極大可能架空「確定現狀型」證據保全程

序。	

	

第二項 範圍 

按民事訴訟法第 368條第 1項後段規定，關於「確定現狀型」證據保全程

序所得確定之對象範圍，係指事、物之現狀而言。所謂事、物現狀，通說見解

認為非僅限於標的物之現狀，而應認係對「事實」之確認，包括人或物之外在

狀態及內在瑕疵、人身傷害或物之損害及瑕疵發生原因、排除瑕疵或損害之費

用或方法、責任成立及歸屬、損害範圍等事實均屬「確定現狀型」證據保全程

序所得保全之事證範圍158。由此觀之，「確定現狀型」證據保全程序所得聲請

保全之事證範圍極為寬廣，不免產生當事人可能濫用「確定現狀型」證據保全

程序，而為「摸索證明」之質疑。	

	

第一款 摸索證明 

所謂「摸索證明」係指當事人就其主張或抗辯所涉之事實或證據未能充分

掌握時，企圖利用證據調查或保全之聲請獲取更多事實或證據，並以此新獲知

之事證，作為支撐其聲明、主張或抗辯有理由之依據159。質言之，當事人證據

聲明之目的並非藉由證據調查或保全之聲請證明其主張或抗辯，而係欲藉由調

查程序探索更多事實或證據，使其主張、抗辯或證據聲明能夠具體特定，滿足

訴訟上具體化義務160。	

 
158 同前註，頁 36。 
159 沈冠伶，同註 33，頁 131。 
160 姜世明，證據聲明之具體化義務及摸索證明之許可性－評最高法院民事 99年度台上字第 
591號判決，台灣法學雜誌，175期，頁 46，2011年 5月。 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

DOI:10.6814/NCCU202100428

 40  

在專利侵權事件中，關於證據保全之「範圍」可能產生「摸索證明」疑慮

之情形有：當事人證據聲明雖表明具體事實，但對於該事實是否存在並不確

定，而係基於間接之事實推測或推論該事實應該存在，例如：僅根據相對人被

控侵權產品之銷售型錄、圖片、照片、廣告推論專利侵權之事實存在，請求法

院命相對人提出所有涉及系爭專利之產品及設計、製造或販售資料；抑或當事

人就應證事實雖已具體陳述，卻未特定證據方法，如：聲請人僅陳述相對人製

造之產品有侵害專利權之可能，而請求保全「與該產品結構設計或製造相關之

文件」，未就具體之文件予以特定；又或者當事人僅聲明特定證據方法，卻未

特定應證事實，例如：聲請勘驗相對人公司製造工廠，泛稱相對人有侵害專利

權之行為，卻未陳述具體侵權之產品型號或製程方法等等。	

	

第二款 證據保全聲請之釋明 

為確保證據保全之聲明在保全「範圍」上不致流於空泛，民事訴訟法第

370條第 1項第 3款規定，當事人聲請證據保全時，應表明「應證事實」，惟

在證據保全程序中之「應證事實」表明之具體化程度究竟如何，其具體化程度

是否應如同本案程序之證據聲明，容有疑義。有認為聲請人在「確定現狀型」

證據保全程序，就「應證事實」之表明不應流於猜測，而缺乏根據；或模糊不

明，而意圖射倖，故在「確定現狀型」證據保全仍不容許為「摸索證明」161。

蓋我國傳統民事訴訟學理認為，基於民事訴訟採辯論主義、當事人負具體化義

務及真實陳述義務，非負舉證責任當事人並無開示不利於己事證之義務，而係

負舉證責任當事人始有義務特定、具體化應證事實及證據對象，從而證據保全

程序與本案訴訟證據聲明之具體化程度並無不同，在「確定現狀型」證據保全

程序亦應禁止摸索證明162。	

 
161 姜世明，證據保全制度（下），全國律師，6卷 8期，頁 79，2002年 8月。 
162 姜世明，同註 32，頁 9以下。 
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惟有認在「確定現狀型」證據保全程序，實係允許當事人在事證近用地位

不對等，而致表明「應證事實」或「證據方法」顯有困難之特殊情形下，容許

在一定範圍內為「摸索證明」，使當事人藉由該程序探查並確認事實，掌握事

證，故在「確定現狀型」證據保全程序中，「應證事實」之表明與具體化程度

不應要求與本案訴訟同樣標準163。具體而言，在本案訴訟程序，由於當事人已

對紛爭事實有一定程度之掌握與瞭解，且法院得進行事實上或證據上之爭點整

理，並據以判斷應證事實之重要性及證明之必要性。惟在聲請證據保全之際，

事案往往晦暗不明，事實上及證據上之爭點亦尚未釐清，又「確定現狀型」證

據保全程序目的即在於使當事人藉由證據保全程序，取得事證，釐清事案，以

研判紛爭程度並決定如何解決，若對「確定現狀型」證據保全程序中「應證事

實」之表明具體化程度要求過高，恐損害證據保全之機能與目的164。	

再者，相對人因證據保全而可能受之不利益相較於在本案訴訟中可能受有

不利之實體裁判，前者之不利程度顯然較低，且證據保全之費用原則上係由聲

請人負擔，相對人所負擔之風險極低，故不宜要求聲請人在證據保全程序負擔

與本案訴訟中對於「應證事實」之表明相同的具體化義務165。	

總言之，雖對於「確定現狀型」證據保全程序是否允許「摸索證明」，見

解分岐，惟學說均肯認，若聲請人係因不可歸責而無法獲知「應證事實」之具

體內容，以致無法具體明確其事實主張，但若其聲請非無端揣測，而有一定之

推論依據，且相對人距離事證較近，要求相對人提出係屬合理之期待，應無摸

索證明之疑慮，則就「應證事實」之表明，法院不應要求過嚴166。	

	

第三款 證據保全與秘密保護 

 
163 沈冠伶，同註 33，頁 152。 
164 同前註，頁 153。 
165 同前註，頁 153。 
166 沈冠伶，同前註，頁 155；姜世明，同註 160，頁 47；姜世明，同註 161，頁 79。 
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另外，	為避免聲請證據保全之範圍過廣，聲請人可能濫用程序，為「摸索

證明」，而有損及相對人營業秘密之疑慮，民事訴訟法及智慧財產案件審理法

中，就相對人在證據保全程序中之程序權及營業秘密保障均有所規範。	

首先，按民事訴訟法第 373條第 1項規定，在「確定現狀型」證據保全裁

定准許後，於證據調查期日前，除急迫或有礙證據保全之情形外，應事先通知

他造當事人，以保障其作為程序主體地位之聽審請求權，而在不及通知他造當

事人或其所在不明時，依民事訴訟法第 374條規定，法院得為其選任特別代理

人，兼顧其前開之程序上權益167。次按，民事訴訟法第 373條第 2項規定，他

造當事人於執行證據保全之期日有在場陳述意見之權利，使法院得及時修正或

限縮調查證據之範圍、方式，不僅能避免證據保全之範圍過廣，而有被濫用之

危險，更能在執行證據保全之過程中，妥善、適時地保障他造當事人之營業秘

密168。	

其次，智慧財產案件審理法第 18條第 5項更規定，若證據保全程序有妨礙

相對人之營業秘密之虞時，得依相對人之請求，限制或禁止實施保全時在場之

人，並就保全所得之證據資料限制或不准閱覽。此規定相較民事訴訟法更顯嚴

格，蓋該規定為達成相對人營業秘密保障之目的，採取阻絕聲請人接近與知悉

事證資訊之手段。	

此處有疑問者係，縱然智慧財產案件審理法第 18條第 6項規定於前揭情

形，有同法第 11條秘密保持命令制度之適用，惟秘密保持命令之聲請人限於持

有營業秘密之一方，即證據保全程序中之相對人，於聲請證據保全有妨礙相對

人營業秘密之虞之情形時，證據保全之聲請人亦無從藉由秘密保持命令，突破

法院就保全所得之證據資料禁止閱覽之限制，蓋證據保全之聲請人並非持有營

 
167 許士宦，同註 138，頁 176。 
168 同前註，頁 176。 
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業秘密之人，似仍須待證據保全程序中之相對人，主動聲請秘密保持命令，方

可能接近或知悉該事證內容。	

然而，證據保全程序中之相對人，基於理性自利，並無誘因主動為其對造

聲請秘密保持命令，如此一來，一旦聲請證據保全之當事人於證據保全程序

中，經對造請求，被法院認為有妨礙相對人之營業秘密之虞，並禁止閱覽保全

所得之證據資料，且法院亦認為並無向證據保全聲請人開示該等證據資料之必

要時，即喪失接近或知悉該事證內容之可能169。是以，智慧財產案件審理法第

18 條第 5項之規定，可能為了達成證據保全程序相對人營業秘密保護之目的，

而實質上造成阻絕當事人事證資料平等近用之結果，從而有架空「確定現狀

型」證據保全程序之虞。	

	

第四節 確定現狀型證據保全之方法與違反之效果 

第一項 方法 

不同於「證據滅失型」證據保全有人證、鑑定、勘驗、書證、當事人訊問

五種證據方法，「確定現狀型」證據保全之證據方法，僅限於鑑定、勘驗及書

 
169 智慧財產案件審理法第 18條第 5項及第 6項之立法理由：「起訴前之證據保全程序，就智慧
財產權相關事件，固便利權利人舉證，惟易發生利用起訴前之證據保全程序探知相對人營業秘

密之情事，為防範此種情形，爰規定智慧財產法院於實施保全時，得依聲請人、相對人或第三

人之聲請，…就保全所得證據資料，則得命另行保管及不予准許或限制閱覽。而如法院認為確
有向聲請人或訴訟代理人等開示證據資料，聽取其意見之必要時，亦應有保護措施，爰設第六

項規定法院於此時亦得依聲請對於受證據開示者發秘密保持命令，以防止營業秘密之不當外

洩，維護相對人之權益。」，顯見立法者對於秘密保持命令制度之想像係藉此限縮事證開示之範

圍，惟我國在大陸法系民事訴訟法制之影響下，事證資訊涉及營業秘密，傳統上已獨立類型化

為拒絕提出、開示之正當事由，對涉及營業秘密事證資訊採取絕對保護之立場。惟在我國擴大

證據保全程序機能，增訂「確定現狀型」證據保全程序並擴大文書提出義務等充實事證蒐集制

度之修法後，對於涉及營業秘密事證資訊早已揚棄絕對保護之立場，即不允許事證涉及營業秘

密就一概得拒絕提出，而改採相對保護之態度，利用秘密保護程序，兼顧當事人事證平等近用

之權利與秘密保護，故智慧財產案件審理法「秘密保持命令」制度，在我國脈絡下應係含有擴

大事證開示範圍之實質效果，而立法者前揭之想像似因未充分釐清我國既有民事訴訟事證蒐集

之制度現狀，而有所誤解。關於秘密保持命令在我國脈絡下實質上有擴大事證開示範圍之效果

的相關討論，參見：黃國昌，智慧財產案件審理程序之營業秘密保護─以「秘密保持命令」新

制的運作為中心，載：許志雄教授六秩華誕祝賀論文集─立憲國家之課題與挑戰，頁 833以
下，2013年 12月。 
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證三種170。前述三種證據方法中，聲請保全之方法在我國專利訴訟實務主要以

書證或勘驗兩種方式為大宗，鮮少有在證據保全程序聲請以鑑定為證據方法

171。其原因可能為聲請人在起訴前或訴訟初始階段，通常係以保全系爭侵權產

品、相關技術文書、財務資料、會計帳冊及電磁紀錄等與侵權成立與否及損害

賠償計算有關之原始事證占絕大多數，蓋必須先以保全程序，取得該等可能與

侵害專利權之權行為相關的原始事證，釐清並掌握事案之初步情況，嗣後若提

起本案訴訟，再以證據保全程序所取得之該等原始事證，聲請法院鑑定或私人

送請鑑定即可，並不急需在證據保全階段即使用鑑定之證據方法。再者，在智

慧財產法院成立後，法院設有技術審查官之協助，對於同屬借用專業知識之鑑

定證據方法需求大幅降低。	

又，民事訴訟法關於勘驗之證據方法，依民事訴訟法第 367條規定，大致

上均準用文書證據調查之方式，且實務上勘驗之方式除至相對人營業場所或工

廠實地訪查外，多係以對勘驗物拍照、影印、列印或備份等方式命相對人提

出，與文書證據之提出相類172。是以，本文以下關於證據保全方法及其規範之

介紹與討論將集中在文書證據，而不特別詳論勘驗及鑑定之保全方法，合先敘

明。	

	

第一款 文書提出義務之範圍 

關於文書之證據方法，規定於民事訴訟法第 341條以下，傳統上較無疑問

者係要求原、被告對自己有利之主張或抗辯所提之證據須揭示予對造。惟，鑑

於事證蒐集手段之欠缺與當事人就證據偏在、消極事實或需要專業知識輔助之

事證舉證困難，立法者為解決前揭困難，於 2000年大幅修正「書證」相關規

定，課予當事人協助表明義務與文書提出義務。關於協助表明義務，民事訴訟

 
170 沈冠伶，同註 12，頁 176。 
171 劉孔中等，同註 6，頁 81。 
172 呂光，同註 83，頁 41。 
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法第 342條規定，當事人若聲明書證，就文書本身及文書內容之表明顯有困難

時，法院得命他造為必要之協助，其目的在於貫徹當事人訴訟資料使用平等原

則，及便於發現真實並整理爭點，以達到審理集中化。	

而關於當事人文書提出義務之範圍，於 2000年修法前固限於兩造間法律關

係所作成之文書，亦即僅限於當事人間實體法上權利義務本身作成之文書，不

包括締結法律關係過程中或締結後所作成之文書173。修法後，立法者擴大當事

人文書提出義務之範圍，其立法理由表明係隨社會經濟狀況之變遷，公害、產

品製造人責任及醫療事故損害賠償等類現代型紛爭與日俱增，於某訴訟中不乏

因證據僅存在於當事人之一方，致他造當事人舉證困難之情事發生，故亦有擴

大當事人文書提出義務範圍之必要。因此，文書提出之範圍擴大至「就與本件

訴訟有關之事項所作者」174。惟此種擴大文書提出義務之法理基礎及文書提出

義務之具體範圍究竟為何，容有疑義。詳言之，該等文書提出義務是否係指非

負舉證責任當事人有義務提出不利於己之事證？	

有認為當事人文書提出義務之擴大，並不表示當事人負有一般性事案解明

義務或文書提出義務一般化，毋寧只是在訴訟上武器不平等、危險領域或證據

偏在等事件類型，依訴訟上誠信原則，不至於使非負舉證責任當事人負擔過鉅

之情形下，使非負舉證責任當事人例外地負擔較為廣泛的文書提出之義務175。

若以文書提出範圍之擴大，而一概地承認非負舉證責任當事人有一般化之文書

提出義務，不僅可能造成摸索證明，更有背離我國民事訴訟採辯論主義之虞

176。至於「就與本件訴訟有關之事項所作者」之範圍，舉凡與本案訴訟之訴訟

 
173 姜世明，同註 98，頁 22。 
174 民事訴訟法第 344條：「下列各款文書，當事人有提出之義務：一、該當事人於訴訟程序中
曾經引用者。二、他造依法律規定，得請求交付或閱覽者。三、為他造之利益而作者。四、商

業帳簿。五、就與本件訴訟有關之事項所作者。 前項第五款之文書內容，涉及當事人或第三
人之隱私或業務秘密，如予公開，有致該當事人或第三人受重大損害之虞者，當事人得拒絕提

出。但法院為判斷其有無拒絕提出之正當理由，必要時，得命其提出，並以不公開之方式行

之。」 
175 劉明生，同註 113，頁 224。 
176 同前註，頁 225。 
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標的法律關係、爭點、攻防方法或基礎事實相關所作成之文書均包含在內，不

以當事人實體法上權利義務本身作成之文書為限177。	

然而，有認為修法後之關於文書提出義務範圍之擴大係為匡正固有判斷文

書提出義務時，往往偏向實體法上觀點，而忽略程序法觀點所造成不公平證據

獨占現象之缺失178。新法之修正係在彌補大陸法系蒐證手段不夠完備之缺失，

我國在 2000年修法後，可謂揚棄德國實體法上之資訊提供義務179，而改採肯定

一般性文書提出義務之立場，著重於發現真實，促進審理集中化之目的，而文

書提出之範圍，原則上只要與本案訴訟有關事項作成之文書均在提出之範圍之

內180。因此，當事人在聲請法院命他造提出文書時，固應特定「應證事實」及

「證據對象」，避免文書提出命令之範圍過於寬泛，惟在事證偏在之事件類

型，對於前述要件之表明，應採寬鬆之認定標準，亦即只要聲請對造提出文書

之人已表明至足以使法院認為調查證據有助於紛爭解決之程度，即應命持有文

書之他造履行文書提出之義務，例如：在專利侵權事件，專利權人僅需表明被

控侵權人有製造、販售相同產品並為相同產品優點之廣告或有相對人於商業展

覽、論壇上發表之照片、圖片，即已滿足「應證事實」及「證據對象」特定之

要求，法院應命被告提出被控侵權產品或產品相關設計圖、說明書及技術鑑定

報告，以判斷侵害專利權之情形是否存在181。	

綜上述，姑不論我國在 2000年修法後是否已改採一般性文書提出義務之立

場，前述關於文書提出範圍之解釋均不脫以「與本案訴訟有關之事項作成之文

書」作為初步判斷文書提出義務範圍之基礎聯繫因素，惟在「確定現狀型」證

據保全程序，於聲請證據保全時，因本案訴訟尚不存在，未來是否提起亦未可

 
177 陳計男，民事訴訟法論（上），頁 541，2014年 1月，6版。 
178 邱聯恭口述、許士宦整理，口述民事訴訟法講義（三），頁 213，2015年。 
179 即僅在具有實體法上請求提出文書權利之情形，他造當事人始負文書提出之義務。相關討論
參見：劉明生，同註 113，頁 204。 
180 陳瑋佑，民事訴訟上當事人之真實完全義務與事案解明協力義務的關係－對我國民事訴訟法
第 195條第 1項之解釋論的初步反省，台灣法學雜誌，283期，頁 20，2015年 11月 。 
181 同前註，頁 21。 
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知，聲請人於證據保全程序聲請保全文書，其所得保全之文書範圍是否能夠以

「與本案訴訟有關之事項作成之文書」作為判斷文書提出義務範圍之基礎聯繫

因素，於邏輯上似乎有所抵觸，且在聲請證據保全之際，事案尚混沌不明，有

待釐清，一方面若要求聲請人預先設想可能提起之本案訴訟有關之事項可能作

成之文書，顯然欠缺期待可能；另一方面，若當事人確實預先設想本案訴訟有

關之事項可能作成之文書範圍，則聲請人指明欲保全相對人某類型產品研發、

製造、販售之相關文書資料，甚至是某產品生產線全部文書彙編、內部研發、

生產、行銷之文書資料及電磁紀錄，如此範圍似乎過於泛泛，而有「摸索證

明」之疑慮。 

由此觀之，顯見「確定現狀型」證據保全程序在規範上係依循本案訴訟中

證據調查程序之證據方法為事證之保全，不僅在理論上有所扞格，更造成解釋

上之疑難，對於法院及證據保全之聲請人均形成極大阻礙，導致聲請人難以滿

足聲請保全之具體化義務要求，而法院亦恐聲請人藉機為「摸索證明」，從而

難以判斷是否應准許證據保全之聲請。	

	

第二款 書證之開示 

此外，倘聲請人請求保全相對人文書資料而獲准後，該證據保全之執行是

否僅限於保存該文書資料，維持原狀；抑或包含使當事人閱覽、開示文書證據

之內容，容有疑義。傳統學說認為，在「確定現狀型」之證據保全下，書證之

解釋應如同「證據滅失」型證據保全，限於保存該書證，而不包括開示書證，

使聲請人得以閱覽內容，蓋現狀之確定，僅在於保全文書原狀，使現狀安定不

變，且為避免聲請人藉此為「摸索證明」，不宜使聲請人得閱覽書證內容，至

多僅能容許以勘驗之方法調查證據182。	

 
182 陳榮宗、林慶苗，民事訴訟法，頁 545，1996年。 
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惟，晚近學說認為，基於「確定現狀型」證據保全係為保障當事人事證蒐

集權，衡平當事人間證據近用地位不平等，並使當事人能及早釐清、掌握事案

現狀，從而能夠選擇適當紛爭解決方式而設之機制，為達成前述立法目的，當

事人若要知悉事案現狀，僅保存該文書原狀並無助益，必須開示文書，使當事

人閱覽文書之內容，方有助於當事人認識現狀183。再者，民事訴訟法第 344 條

在修法後，已擴大相對人起訴後文書提出義務，即相對人在本案訴訟中，負有

一定程度之文書提出、開示義務，相對於此，亦有必要將該提出文書之義務於

時間上向前延伸至起訴前之證據保全階段184，且縱命相對人於證據保全程序中

提早提出文書，亦不至於對其造成過度之負擔或不利益，故關於「確定現狀

型」證據保全程序中，「書證」之證據方法應包括文書之閱覽與開示185。	

	

第三款 聲請保全書證之釋明 

而縱然肯認執行文書之證據保全，應包括文書之閱覽與開示，法院在審酌

保全書證之聲請時，是否應以「應證事實對本案之重要性」為准否之要件186？

換言之，聲請保全「書證」之當事人是否須釋明該文書應證事實對本案之重要

性？	

學者持肯定見解者認為，鑑於當事人文書提出命令之範圍極廣，除涉及相

對人或第三人隱私或營業秘密，如予公開，有致該相對人或第三人重大損害之

虞者外，只要是「就與本件訴訟有關之事項所作者」均屬文書提出命令之標

的，在專利侵權事件中，例如：他造之研發記錄、製造紀錄、說明書、設計

圖、財務紀錄、會計帳冊、會計憑證、進出貨紀錄、銷售報表、財物清冊等均

包括在文書提出命令之範圍內，從而為避免可能有競爭關係之兩造濫用證據保

 
183 沈冠伶，同註 12，頁 164。 
184 同前註，頁 166。 
185 陳瑋佑，同註 6，頁 192 。 
186 民事訴訟法第 343條：「法院認應證之事實重要，且舉證人之聲請正當者，應以裁定命他造
提出文書。」 
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全程序，窺探對造之營業秘密，故法院在審酌保全書證之聲請時，應以「應證

事實對本案之重要性」為准否之要件187。	

惟此處有疑問者係，在聲請證據保全之際，當事人往往尚未提起本案訴

訟，甚至對於本案紛爭事實之全貌亦不甚明瞭，究應如何判斷應證事實與本案

之關係是否具重要性，對於當事人及法院均顯有困難，更何況「確定現狀型」

證據保全程序並未課予當事人限期起訴之義務。換言之，於本案訴訟尚不存在

之際，如何判斷文書保全之聲請對於一不存在之本案有無重要性，於邏輯上顯

然不合。	

	

第四款 專利侵權訴訟下之特殊要求 

又，在「確定現狀型」證據保全程序，基於衡平當事人間證據近用地位不

平等，並使當事人能及早釐清、掌握事案現狀之目的，通說認為應證事實與本

案是否具重要性與證據保全之聲請無涉，法院毋須審酌應證事實之重要性188。

惟在專利訴訟之脈絡下，卻要求於專利侵權紛爭中聲請保全文書之當事人須釋

明應證事實之重要性，倘僅基於相對人營業秘密保護而為此要求，顯然欠缺強

而有力之正當化事由。蓋在專利訴訟制度已設有秘密保持命令及限制或禁止聲

請人於證據保全程序在場或閱覽事證之機制下，相對人之營業秘密已獲得足夠

之保護，是否需在聲請人所聲請保全之事證為文書之情形下，再要求聲請人釋

明應證事實之重要性尚非無疑。是以，前揭學說見解不僅不具可操作性，且有

 
187 沈冠伶，同註 132，頁 37。實務上相類見解，參見：智慧財產法院 108年度民專訴字第 19
號民事判決：「舉證人依民事訴訟第 342 條第 1 項聲請法院以裁定命他造提出文書，須表明⑴
應命其提出之文書，⑵依該文書應證之事實，⑶文書之內容，⑷文書為他造所執之事由，⑸他

造有提出文書義務（即表明他造執有之文書，合於同法第 344 條第 1 項所列各款之規定，而
有提出之義務）之原因，使法院依同法第 343 條規定，審查該聲請文書之應證事實是否重要及
舉證人之聲請是否正當。該等聲請要式性之目的，相當程度乃在於特定該應提出之文書，具有

辯論主義與摸索證明防止之意義。而文書提出義務之聲請審查程序，法院應特別注意聲請是否

符合聲請之要式性以避免摸索證明之濫用，且就證據與待證事實之重要性均應確實審查……」 
188 沈冠伶，同註 12，頁 160。 
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架空「確定現狀型」證據保全制度之疑慮，亦與「確定現狀型」證據保全制度

之目的有所扞格。	

綜上所述，因證據保全程序與證據調查程序在本質上即有差異，前者著重

處理起訴前之事證蒐集，並在修法後擴大其機能，而有預防訴訟、促進和解與

審理集中化之目的；後者則係聚焦於訴訟繫屬後之證據調查，並無前開制度目

的。因此，我國專利訴訟事證蒐集制度將「確定現狀型」證據保全制度於證據

方法上，全然準用起訴後之證據調查程序，而未有獨立之規定，在規範適用上

即產生矛盾、扞格，並有悖於「確定現狀型」證據保全之立法目的，從而有架

空「確定現狀型」證據保全制度之疑慮。	

此外，在專利侵權事件，為避免證據保全之範圍過大，造成當事人或證人

於本案訴訟尚未提起前即被訊問，而競爭同業或第三人有遭受不當騷擾之危

險，立法者於「確定現狀型」證據保全程序禁止以人證及當事人訊問為蒐證方

法189。惟有學者認為，在專利侵權事件，關於侵權產品之製造、來源、流向及

數量，通常為權利人所不知之事實，雖然部分資訊得由文書證據窺知一二，不

如以訊問當事人或證人之方式，對於事案之釐清與顯明更有助益，故認為我國

應考慮在「確定現狀型」證據保全程序亦應允許聲請人以訊問證人或當事人之

方式蒐集證據190。	

本文認為，除因排除人證及當事人訊問之證據方法而導致當事人在證據保

全之蒐證手段上有所不足外，就聲請保全之證據屬於「書證」時，當事人之所

以面臨難以釋明「應證事實對本案之重要性」、「與本案訴訟有關」等要件，

從而造成法院產生「摸索證明」之質疑，均係肇因於制度設計上忽略「起訴前

證據保全制度」與「起訴後證據調查制度」在本質及機能上之不同，僵化套用

後者之證據方法規定及具體化要求標準，不僅造成法規解釋適用上之疑難，更

 
189 沈冠伶，同註 132，頁 41。 
190 同前註，頁 41。 
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擴大法院對於當事人「摸索證明」之疑慮，從而對當事人之證據蒐集增添更大

的困難。	

第二項 違反證據保全裁定之效果 

關於違反證據保全裁定之效果，民事訴訟法第 368條以下證據保全之規範

並無特別規定。因此，依民事訴訟法第 368條第 2項準用證據調查一節，必須

回頭檢視證據調查一節中關於妨礙他造舉證之一般性規定。	

	

第一款 證明妨礙之規範與理論基礎 

在證據調查程序中，不負舉證責任之當事人，在具備一定主觀歸責要件

下，將證據方法滅失、隱匿或致礙難使用；抑或無正當理由拒絕提出文書、勘

驗物或忍受勘驗檢視，使負舉證責任當事人因無法取得、使用該事證而受舉證

責任分配之不利益者，依民事訴訟法第 282條之 1第 1項191、第 345條第 1項192

及第 367條準用第 345條等規定，法院得審酌認定他造關於該事證之主張或依

該事證應證之事實為真實，此即所謂證明妨礙之定義與規定193。詳言之，該制

裁僅具證據評價之效果，屬於法院自由心證之範疇，並非舉證責任之轉換。倘

法院審酌情形後，其心證仍無從認定他造之主張或依據該證據應證之事實為真

實，則負舉證責任當事人仍將因未能充分舉證，而受敗訴之不利結果。	

證明妨礙之法理依據為何，傳統上有認為妨礙對造舉證之行為，通常係因

該事證對其不利，故須防止當事人以不正手段妨礙真實發現之行為194。惟當事

人之所以為妨礙行為，不必然均係因該證據不利於彼，且若真有「若該事實非

真實，當事人理論上不至於有妨礙舉證之行為」之經驗法則，則依自由心證法

 
191 民事訴訟法第 282條之 1第 1項：「當事人因妨礙他造使用，故意將證據滅失、隱匿或致礙
難使用者，法院得審酌情形認他造關於該證據之主張或依該證據應證之事實為真實。」 
192 民事訴訟法第 345條第 1項：「當事人無正當理由不從提出文書之命者，法院得審酌情形認
他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實。」 
193 黃國昌，證明妨礙法理之再檢討─以美國法之發展為借鏡，載：民事訴訟理論之新開展，頁
237，2005年 10月。 
194 石志泉、楊建華，民事訴訟法釋義，頁 400，1982年 10月。 
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則，適用該經驗法則即可，毋需另外肯認證明妨礙之法理。又，證明妨礙行為

不僅有礙發現真實，更可能導致訴訟遲延，不利訴訟進行。再者，鑑於民事訴

訟法第 282條之 1立法理由已明示程序法上誠信原則及當事人間事證公平近用

原則之理論依據，新近學說上多認為證明妨礙之規定不僅係要求當事人應依誠

信進行訴訟，以利訴訟公平進行，更不能忽略程序進行之效率與經濟，故當事

人妨礙他造近用證據，不僅違反公正遂行訴訟之要求，更侵害他造平等接近證

據之權利，有違武器平等原則195。	

	

第二款 證據保存義務 

關於證明妨礙成立之前提要件，必然係因非負舉證責任當事人負有證據保

存、提出之義務，而其未履行前述義務，方構成證明妨礙196。惟該義務之發生

基礎與發生時點，學說上有所分歧，有認為此證據提供、保存義務係基於契

約、實體法上義務或限定之事案解明義務，而非係因非舉證責任當事人負有一

般性事案解明義務所致197。惟有認為民事訴訟法修法後之文書、勘驗物提出義

務等，係為貫徹當事人訴訟資料使用平等原則，且當事人就紛爭事實最為熟

悉，最有可能提供事案相關資訊，故非負舉證責任當事人負有證據提供或開示

之訴訟法上證據協力義務，非負舉證責任當事人若故意將證據滅失或隱匿即屬

違反證據保存義務之證明妨礙行為198。	

部分學說更認為，縱民事訴訟法第 282條之 1僅規範「故意」之證明妨礙

行為，惟基於訴訟法上誠信原則與武器平等之要求，其因過失的證明妨礙行為

所造成未能適時利用該證據，發現真實並促進訴訟有效進行之不利益與故意之

證明妨礙行為無間，此種不利益不得僅因主觀歸責之程度稍減而歸諸於負舉證

 
195 許士宦，證明妨礙，月旦法學雜誌，76期，頁 43-44，2001年 9月。 
196 黃國昌，同註 193，頁 239。 
197 姜世明，非負舉證責任一造當事人之證明妨礙與協力（事案解明）義務－評最高法院 105年
度台上字第 1021號民事判決，月旦裁判時報，70期，頁 15-16，2018年 4月。 
198 許士宦，同註 195，頁 44-45。 
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責任當事人，使違反證據保存、提供協力義務之人不當得利，否則將損害負舉

證責任當事人之證明權及當事人間事證公平近用之原則，故非負舉證責任當事

人縱係出於過失而違反證據保存義務，亦得類推適用證明妨礙之規定199。	

至於當事人證據保存義務存在之時點，學說上有認為不僅存在於訴訟繫屬

時，起訴前亦有證據保存義務，此係鑑於 2000年修法後，擴大證據保全程序之

機能，增訂「確定現狀型」證據保全並擴大調查證據之範圍，當事人於起訴前

利用「確定現狀型」證據保全程序蒐集事證有助於及早釐清事案，研判紛爭現

狀，進而促成採用訴訟外紛爭解決機制；縱進入本案訴訟，亦有助於爭點集中

審理，訴訟經濟，故於紛爭已然發生，或訴訟即將提起之際，基於當事人間此

種即將到來之紛爭對立之特殊關係，當事人於訴訟繫屬前亦應負證據保存義務

200。換言之，此種當事人訴訟前證據保存義務係基於可預見訴訟關係而生，屬

獨立之程序法義務，無待實體法規定，若當事人違反此訴訟前證據保存義務，

則亦有民事訴訟法上證明妨礙規定之適用201。	

惟有疑問者係，將當事人證據保存義務擴張至起訴前之時點，其時間上之

界線為何，容有疑義。若過度擴張要求當事人在紛爭未發生前，必須考慮將來

可能發生之訴訟，而負有保存所有證據方法之義務不僅欠缺期待可能，更有過

度限制個人財處分自由之虞202。舉例而言，在專利侵權事件，由於專利侵權涉

及複雜之技術與侵權分析，於「過失」侵害專利權；或被控侵權人所製造或販

售之商品型號繁多；或涉及之技術多樣；或於起訴前，專利權人未寄發警告函

或律師函等情形下，似乎難以合理期待當事人有預見侵權紛爭發生之可能，而

 
199 同前註，頁 45。相同見解，參見：姜世明，再論臺灣部分民事證據法學理及實務之新開
展，月旦法學雜誌，211期，頁 158，2012年 12月；不同見解，參見：吳從周，遲誤準備程序
期日、不預納訴訟費用與視為合意停止訴訟程序，載：民事法學與法學方法（四），頁 329-
330，2010年 3月。 
200 同前註，許士宦，頁 46。 
201 沈冠伶，證明妨礙之法理在醫療民事責任訴訟之適用，臺大學法學論叢，38卷 1期，頁
170，2009年 3月。 
202 黃國昌，同註 193，頁 246。 
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保存相關事證。針對前揭疑問，我國現行證明妨礙相關規範似並未處理，亦無

明確規範可依循，且學說上相關論述亦較為少見。是以，在專利侵權事件脈絡

下，我國現行「確定現狀型」證據保全程序是否確實課予當事人起訴前證據保

存義務，並非無疑，從而能否因此認定相對人抗辯「無法提出文書係因未妥善

保存該文書，而導致該文書毀損、滅失或礙難使用」等語，係違反起訴前證據

保存義務及文書提出義務，進而有證明妨礙規定之適用，容有進一步商榷之餘

地。	

	

第三款 證明妨礙之效果 

另外，關於證明妨礙之法律效果，按民事訴訟法相關規定，在有證明妨礙

情形時，法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真

實。換言之，法院得依自由心證，認舉證人關於該事證之性質、內容及證據成

立真正之主張為真實，或認舉證人依該證據應證之事實為真實，俾對違反文書

提出義務者發揮制裁之實效。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

基於本案訴訟與證據保全程序之關連性與連續性，在證據保全程序遇有他

造當事人無正當理由拒絕履行證據保全裁定所命之義務的情形下，倘當事人嗣

後確實提起本案訴訟，法院對於他造當事人無正當理由，拒絕提出文書、勘驗

物或容忍勘驗檢視之行為，固得依民事訴訟法證明妨礙之規定，形成舉證人關

於該證據之主張或依該證據應證之事實為真實之心證，使他造當事人受有心證

評價上之不利益203。	

然而，倘當事人嗣後未提起本案訴訟，前述違反證據保全裁定之制裁均無

適用之餘地，不可不謂我國證據保全程序欠缺直接強制之效果有所缺陷204。況

且，「確定現狀型」證據保全制度之目的本是希望透過該程序能蒐集足夠事

 
203 沈冠伶，同註 12，頁 182；沈冠伶，同註 201，頁 178。 
204 陳瑋佑，同註 6，頁 192。 
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證，使當事人充分掌握紛爭事實，研判是否提起訴訟或尋求其他紛爭解決機

制，如今，相對人拒絕遵從證據保全命令，使聲請人因難以蒐證，欠缺對事案

之掌握，更難以具體化其主張及基礎事實，從而降低聲請人於證據保全後提起

訴訟之可能，最終將導致拒絕遵從證據保全命令之相對人，反而不容易受到制

裁之弔詭情形。	

鑑此，為彌補我國證據保全命令欠缺強制力之缺陷，在專利侵權事件，立

法者於智慧財產審理法第 18條規定，相對人無正當理由拒絕證據保全之實施

時，法院得以強制力排除之，且必要時並得請警察機關協助。又，同法第 10條

規定，文書或勘驗物之持有人，無正當理由不從法院之命提出文書或勘驗物

者，法院得以裁定處新臺幣三萬元以下罰鍰；於必要時並得以裁定命為強制處

分。前項強制處分之執行，準用強制執行法關於物之交付請求權執行之規定。

換言之，法院得以強制力取交系爭文書、勘驗物，且得進入檢查、啟視相對人

工廠、營業場所等可能藏匿該事證之場所205。	

綜上述，在專利侵權事件，違反證據保全裁定之法律效果在規範上看似較

一般民事事件強大且完備，法院得以強制力取交事證或進入相對人營業場所檢

視，並在必要時得尋求警察機關協助。然而，實務上關於前揭規範之運用極為

罕見，並未發揮應有之作用，無從達成原初之立法目的，造成前揭智慧財產案

件審理法之特別規範形同具文206。	

	

第五節 我國確定現狀型證據保全制度之實務現況 

我國專利侵權事件中，關於「確定現狀型」證據保全程序在智慧財產法院

實務運作現況，各界多有批評，認為過於保守且未能有效落實立法意旨，甚至

無法落實 TRIPS協定所課予確保權利迅速、有效執行之義務。	

 
205 同前註，頁 195。 
206 呂光，同註 83，頁 42。 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

DOI:10.6814/NCCU202100428

 56  

第一項 文獻上之統計與批判 

本文將彙整歷來就我國專利侵權事件之證據保全聲請，文獻上統計實證之

結果與智慧財產法院本身之統計數據，觀察智慧財產法院成立至今證據保全核

准率之趨勢，有助於了解法院實務對於專利事件證據保全聲請之態度與審酌之

因素，進而評估我國專利侵權事件證據保全制度，尤其「確定現狀型」證據保

全，在實務運作下是否達成原初立法目的。	

在智慧財產法院成立前，專利侵權事件之證據保全係由各地方法院審理，

沈冠伶教授蒐集 2001年至 2005年關於專利侵權事件相關之證據保全裁定，共

56則，得出我國雖早在 2000年即擴大證據保全程序機能，增訂「確定現狀

型」證據保全程序，惟實務上似尚未充分認識並利用此制度之結論207。	

而在智慧財產法院成立後，吳從周教授曾以智慧財產法院成立初期，2010

至 2011年間，100則裁定作為分析智慧財產法院證據保全核准率之分析對象，

該研究分析之結果顯示，智慧財產法院駁回證據保全聲請之比例高達 8成，而

准許率僅 17%208。	

此後，劉孔中教授、馮震宇教授、謝銘洋教授等，蒐集各地方法院，包括

智慧財產法院在內，於 2008年至 2012年間，專利侵權事件第一審證據保全聲

請案件，進行研究，該實證結果顯示智慧財產法院駁回證據保全聲請之比率高

達 87.3%，准許率僅 8%，而相較於其他地方法院，智慧財產法院在專利侵權事

件之證據保全聲請准許率遠低於台北、新北等地方法院209。另外，有實務之統

計顯示，於 2008年 7月至 2013年 9月間，智慧財產法院在專利侵權事件之證

據保全聲請平均准許率僅 13.51%210。	

 
207 沈冠伶，同註 6，頁 212、229。 
208 吳從周，同註 12，頁 31。 
209 關於地方法院專利侵權事件之證據保全聲請准許率，台北地院准許率 22%，新北地院准許
率 42％。參見：劉孔中等，同註 6，頁 82-83。 
210 熊誦梅，同註 86，頁 31。 
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近年來，據智慧財產法院官方統計數據，2012年至 2016年間，證據保全

之准許率逐年由 14%攀升至 69%，但 2017年起至 2020年，證據保全之准許率

卻又逐年下滑至 30%211。長期來看，智慧財產法院就證據保全之准許率有一定

提升，惟研究顯示，智慧財產法院早前偏低之證據保全准許率已對權利人團體

造成一定程度之寒蟬效應，使得證據保全聲請量近年來呈現逐年減少之趨勢

212。	

更有評論認為，在智慧財產法院成立以來十多年間，民事訴訟法或智慧財

產案件審理法關於證據保全之規定並無改變，為何在專利民事事件證據保全聲

請之准許率有最低 3.8%，最高 69.2%，高達 18倍之巨大差異？如此之法律適

用，以結果觀之，恐繫諸於法院法官個別之偏好，而非法治，從而使證據保全

聲請之結果欠缺可預測性與穩定性，有損及法安定性之虞213。	

	

	

圖	1	民事聲請保全證據事件核准比率，資料來源：智慧財產法院司法統計。	

	

 
211 智慧財產法院，司法統計，2021年，https://ipc.judicial.gov.tw/tw/dl-1934-769db0bfc65c4d15b
a0273862cc50c23.html（最後瀏覽日：2021年 02月 03日）。 
212 熊誦梅，同註 86，頁 31；劉孔中等，同註 6，頁 79。 
213 張哲倫，同註 17，頁 24。 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

DOI:10.6814/NCCU202100428

 58  

第二項 實務駁回證據保全理由之評析 

在初步瞭解我國實務對於證據保全准駁之趨勢後，可知實務上並未如同立

法者期許一般，積極運用「確定現狀型」證據保全程序。此或許因「確定現狀

型」證據保全本身之規範相對簡略，欠缺較明確的指引，不易操作；亦可能係

因為法院不當的將法律規定以外之因素納入審酌；更有可能係法院尚未充分認

識並理解立法者之立法意旨所造成。本文以下將就智慧財產法院關於「確定現

狀型」證據保全聲請之主要駁回理由一一細究，俾使讀者了解現行實務在解釋

「確定現狀型」證據保全之法律要件時究竟遭遇了哪些困難，抑或誤解、混淆

了哪些概念。	

法院實務駁回「確定現狀型」證據保全聲請主要理由有：「聲請人未釋明

有侵害專利權214」、「得於將來本案訴訟證據調查程序中調查即可，難認有保

全證據之急迫或必要，毋須預為調查215」、「聲請人得由市場自由購得被控侵

權產品216」、「相對人在本案訴訟負有文書、勘驗物提出義務，若無正當理由

 
214 智慧財產法院 99年度民專抗字第 1號民事裁定、智慧財產法院 101年度民專抗字第 1號民
事裁定、智慧財產法院 108年度民聲字第 37號民事裁定、智慧財產法院 108年度民聲字第 16
號民事裁定參照。 
215 智慧財產法院 109年度民專抗字第 9號民事裁定：「故就系爭證據之調查，抗告人於本案訴
訟得以聲請調查證據之方式為之，且相對人拒不提出其所持有之證據時，亦將受有訴訟上之不

利益。職是，抗告人已向本院提起本案訴訟在案，抗告人於本案訴訟得以聲請調查證據之方

式，聲請調查系爭證據，系爭證據自無保全之必要性。」。相類見解，參見：智慧財產法院 108
年度民聲字第 31號民事裁定。 
216 智慧財產法院 100年度民專抗字第 14號民事裁定：「然抗告人已於市面上購得被控侵權產
品，並已於相對人店面或公司網頁查得產品資訊，故就被控侵權產品結構或外觀之證據，並無

滅失毀損或礙難使用之虞。準此，抗告人聲請保全被控侵權產品之成品、半成品、零件及產品

規格書或使用手冊、製程標準書，尚難謂有何確定事、物現狀之法律上利益並有保全之必要

性。」。相類見解，參見：智慧財產法院 108年度民聲字第 32號民事裁定。 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

DOI:10.6814/NCCU202100428

 59  

不提出亦有相關制裁，毋須預先調查217」、「證據保全有不當侵害相對人營業

秘密或干擾競爭對手商業活動之虞218」等語。	

	

第一款 聲請人未釋明侵害專利權 

首先，關於「聲請人未釋明有侵害專利權」之駁回理由，要求聲請人必須

釋明相對人所實施之系爭產品或方法有侵害系爭專利，惟學說上認為，聲請人

之本案請求是否存在；其實體法上主張是否有理由與證據保全之聲請無涉，法

院毋庸審酌，聲請人亦毋須釋明前揭事項，僅需使法院就侵害專利權之情形產

生微薄之心證即滿足「就事、物現狀確定有法律上利益」之要件219。具體而

言，倘聲請人已提出被控侵權物之照片、圖片刊登於相對人公司網站或相對人

 
217 智慧財產法院 108年度民專抗字第 16號民事裁定：「依據民事訴訟法第 344條規定，相對
人於訴訟中有提出證據文書之義務者。倘相對人無正當理由拒絕提出時，則有遭受民事訴訟法

第 345條規定不利之結果。抗告人嗣於本案訴訟已證明相對人之系爭產品侵害系爭專利請求項
1、18，而相對人無正當理由而不提出系爭產品相關記錄文件，即有違提出文書之義務，審理
本案訴訟之法官自得審酌情形，認抗告人關於該文書之主張或依該文書應證之事實，堪認為真

實。準此，相對人將受不利判決之結果，故非必經證據保全方法，始得取得系爭產品相關記錄

文件，故無確定系爭產品相關記錄文件之現狀，而有法律利益之必要性。」。相類見解，參

見：智慧財產法院 102年度民聲字第 3號民事裁定、智慧財產法院 100年度民專抗字第 14號民
事裁定、智慧財產法院 104年度民聲字第 45號民事裁定、智慧財產法院 109年度民專抗字第 9
號民事裁定。 
218 智慧財產法院 106年度民聲上字第 5號民事裁定：「按證據保全，對於相對人之隱私或業務
秘密有重大影響，考量智慧財產案件之特殊性，並維護競爭秩序之公平，為保障聲請人證據保

全之訴訟上證明權，同時避免聲請人濫用證據保全制度，藉此窺探相對人之隱私或業務秘密，

法院應適度斟酌智慧財產權遭受侵害之可能性，並審慎衡量兩造相互衝突之利益。申言之，法

院應權衡當事人間之利益，審酌如後因素：㈠聲請人因准許保全證據裁定所可能獲得之利益。

㈡除證據保全外，有無其他證據調查方法可資利用。㈢駁回其保全證據之聲請，是否將使聲請

人之實體利益喪失殆盡。㈣相對人是否因准許保全證據裁定，致其隱私或業務秘密遭公開而可

能受有不利益。㈤就確定事、物之現狀有法律上利益且有必要者，有擴大傳統證據保全制度之

機能，達到防免訴訟與訴訟審理集中化等目的。㈥對相對人可能造成訴訟成本及應訴負擔。㈦

避免聲請人濫用保全證據，而淪為不當打擊競爭對手之工具。經查：…因相對人與聲請人均為

滾珠科技相關技術之同業與商業競爭者，因系爭產品之生產與製造，衍生本案訴訟與本件證據

保全事件。衡聲請人之聲請範圍，舉凡生產機具、產品本身至相關訂單、出貨單、統一發票等

帳冊，均為本件保全客體，其事涉相對人所有營業秘密之保護，倘允許本件之證據保全，可能

損害相對人之營業秘密。故應避免聲請人藉由證據保全，濫用證據保全制度，藉此窺探相對人

之隱私或業務秘密。況當事人可經由本案訴訟程序，由本院進行法律、事實及證據等事項爭點

之整理，達訴訟集中審理之目的，繼而有效率處理本案之紛爭。準此，本件聲請人無保全證據

之必要性，自不應准許聲請人對相對人關於系爭產品之證據保全行為，以阻礙相對人之正當交

易。」。相類見解，參見：智慧財產法院 109年度民專抗字第 1號民事裁定。 
219 沈冠伶，同註 12，頁 160。 
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於商業論壇、展覽發表之簡報上，應可認為已足以使法院大致相信有專利侵權

之事實。聲請人毋須釋明專利技術特徵見於相對人之被控侵權產品，亦即聲請

人毋須釋明本案專利侵權之請求存在。是以，法院以「聲請人未釋明有侵害專

利權」為由，認定聲請人就專利權受侵害之事實釋明不足，而駁回證據保全聲

請之見解，不僅不當加重聲請人關於「就事、物現狀確定有法律上利益」要件

釋明程度，更有混淆證據保全聲請及假處分聲請法律要件之虞。	

	

第二款 得於本案訴訟調查 

其次，關於「得於將來本案訴訟證據調查程序中調查即可，難認有保全證

據之急迫或必要，毋須預為調查」之駁回理由，法院附加「急迫性」之要件於

「確定現狀型」證據保全聲請之審查，並以難認有急迫或必要，駁回聲請。惟

在「確定現狀型」證據保全程序本不以急迫性為要件，其重要機能在於促進當

事人於訴訟前充分掌握事證，瞭解紛爭全貌，避免提起訴訟，且聲請人聲請證

據保全後並不必然提起本案訴訟，法律上亦無課予證據保全聲請人限期起訴之

義務。換言之，「確定現狀型」證據保全程序與本案訴訟之證據調查程序目的

及功能均不相同，亦無從相互替代，法院不應以該事證得於將來本案訴訟證據

調查程序中調查即可，難認有保全證據之急迫或必要，毋須預為調查，駁回當

事人證據保全之聲請。由此觀之，法院顯然仍囿於證據保全程序傳統避免事證

滅失之機能，未意識到修法後立法者擴大證據保全程序機能，期待發揮避免訴

訟、促進和解及審理集中化之目的，更附加法律所無之要件於「確定現狀型」

證據保全聲請，致使「確定現狀型」證據保全無法擴大適用，喪失新增之機

能。	

	

第三款 聲請人得由市場自由購得被控侵權產品 
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再者，關於「聲請人得由市場自由購得被控侵權產品」之駁回理由，法院

似乎認為只要聲請人能於市場上自由購得被控侵權產品，即無准予證據保全之

必要。惟學說有認前揭理由僅限於「證據滅失型」證據保全方有適用之餘地，

於「確定現狀型」證據保全正是欲透過該機制，使當事人於起訴前釐清事案現

狀，從而能夠避免訴訟，與被控侵權產品是否容易取得並無關係，不應因此認

為欠缺保全證據之必要220。又，雖然當事人得於市場上自行購得該被控侵權產

品，惟該等自行取得之證據往往遭對造當事人質疑證據之真實性及可信度，亦

即對造可能質疑該被控侵權產品是否已遭變造或改變，甚至否認該被控侵權產

品係來源自其所製造或非其所銷售221。由此可知，縱然聲請人得由市場上自由

購得被控侵權產品，亦不當然能夠推論聲請人就該被控侵權產品無保全之必要

性，蓋透過法院公權力所取得之事證仍具有私人取證所欠缺之公信力，相對人

通常無從對於以法院證據保全程序所取得之事證質疑該事證之真實性或可信

度。綜上述，法院不僅對於「確定現狀型」證據保全之制度機能欠缺充分理

解，仍困於對傳統證據保全程序之認知與想像，更忽略聲請人在本案訴訟，以

自行購得之被控侵權物舉證，極可能受到他造質疑或否認之訴訟困境。	

	

第四款 相對人有文書提出義務，毋須預先調查 

此外，關於「相對人在本案訴訟負有文書、勘驗物提出義務，若無正當理

由不提出亦有相關制裁，毋須預先調查」之駁回理由，法院似認為倘相對人在

本案訴訟中負有文書、勘驗物提出義務並有智慧財產案件審理法及民事訴訟法

證明妨礙之制裁，即無保全證據之必要性。姑不論證據保全之聲請人於聲請保

全證據後，不必然會提起本案訴訟，亦無限期起訴之法律上義務。證據保全程

序雖可說是在時間上將本案訴訟之證據調查程序向前延伸至起訴前，惟兩者之

 
220 吳從周，同註 21，我國智慧財產事件證據保全之裁判分析（中），頁 41。 
221 呂光，同註 83，頁 40。 
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制度機能並不相同，前者在於賦予當事人及早蒐集事證，釐清事案，避免訴

訟；後者則係藉由一定程序，使事證呈現於法院，並使該等事證得作為法院裁

判之依據。又，相對人是否應負智慧財產案件審理法及民事訴訟法證明妨礙之

制裁與證據保全之聲請是否具備必要性係屬二事，不可混淆。綜上述，法院於

此顯然再一次未能充分掌握「確定現狀型」證據保全制度之機能與立法意旨，

而將證據保全程序與證據調查程序混為一談，未明確區分其功能，更錯誤地將

相對人在本案訴訟中，負有文書、勘驗物提出義務並受有證明妨礙之制裁，納

入「必要性」要件之審酌。	

	

第五款 證據保全有侵害相對人營業秘密之虞 

最後，關於「證據保全有不當侵害相對人營業秘密或干擾競爭對手商業活

動之虞」之駁回理由，法院在「確定現狀型」證據保全程序中，極為擔心聲請

人可能濫用證據保全程序，意圖窺伺、侵害相對人營業秘密，並認為於權衡兩

造相互衝突之利益後，若證據保全程序可能遭聲請人濫用而淪為不當打擊競爭

對手之工具，致使相對人所受之不利益過大，即不應准許證據保全。甚至，有

實務見解憂慮若准予並執行證據保全，一旦消息走漏，可能對相對人之交易或

營業活動產生不良影響，甚而影響股價，故對於是否准許證據保全頗為躊躇

222。	

惟學說上有認為，所欲保全之事證是否涉及對造營業秘密，非屬法院審酌

「必要性」要件之考量因素，亦非駁回證據保全聲請之正當事由，而係屬證據

保全程序應如何「執行」之問題223。我國智慧財產案件審理法已設有秘密保持

命令、限制或禁止聲請人在場或閱覽之規定，應足以維護相對人營業秘密。	

 
222 李維心等，同註 20，頁 19。 
223 李素華，同註 17，專利及營業秘密訴訟之證據保全與證據開示，頁 23。 
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再者，准予證據保全是否影響相對人公司股價，並非司法機關於審酌證據

保全必要性時應考量之法定因素，蓋任何商場謠言均有可能影響股價，司法機

關並無義務為任何公司護盤224。此外，若聲請人確有藉證據保全程序，意圖窺

伺營業秘密、干擾競爭對手或影響相對人公司之股價，自有公平交易法、民法

等規範予以限制，並使相對人能夠救濟，法院不應因此而將法未明文之要素納

入是否准予證據保全之考量225。	

綜上述，我國法院實務並未能充分認識「確定現狀型」證據保全程序之機

能，而在准駁保全證據聲請之法律要件解釋及釋明要求上又過於嚴苛，更將證

據調查程序與證據保全程序之功能混為一談，顯見我國「確定現狀型」證據保

全程序在專利侵權事件中並未如立法者期許，能夠「積極應用」，反而滯礙難

行，對於衡平當事人間事證近用地位不平等並無助益。	

	

第六款 小結 

本文認為，固然我國「確定現狀型」證據保全程序在法規面過於簡略，缺

乏明確規定，從而導致實務上難以妥適適用。然而，究其癥結，仍然在於我國

立法者係將英美法上證據開示制度機能「嫁接」在本質上並不相同之大陸法系

證據保全制度上，並天真的期待我國「確定現狀型」證據保全程序能夠產生與

美國證據開示制度相同之功效，無怪乎規範落實運作之結果差強人意，專利權

人仍然難以在我國專利侵權訴訟中立於平等近用事證之地位，實現其實體法上

權利。	

	

第三項 少數司法實務的大膽嘗試 

 
224 同前註，頁 23。 
225 同前註，頁 23。 
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在盤點實務上對於證據保全之現狀並認識到實務運作上之困境後，本文將

目光聚焦於少數司法實務針對專利侵權訴訟之證據蒐集所做的大膽嘗試，這樣

的嘗試主要分成兩部分，其一是積極運用民事訴訟法第 282條之 1及第 345條

第 1項，對無正當理由而抗拒提出證據之當事人施以制裁；其二是援引美國證

據開示制度之精神作為解釋適用前揭規定之法理基礎，並盡力嘗試藉由解釋論

之方式，擴充我國現行證據蒐集規範之內涵，使其能夠達到接近美國證據開示

程序之效果226。	

	

第一款 積極運用證明妨礙之制裁手段 

至於當事人無正當理由而抗拒提出證據之制裁，雖然我國實務甚少動用智

慧財產審理法第 18條及同法第 10條直接強制或罰鍰之制裁手段，惟值得注意

的是，少數智慧財產法院法官試圖在現行民事訴訟法制之框架下，積極適用民

事訴訟法第 282條之 1及第 345條第 1項之規定，於本案訴訟中，對於無正當

理由拒絕開示證據、提出文書之當事人施予「擬制真實」之制裁。 

例如，智慧財產法院 103年度民專訴字第 48號民事判決227即依據前揭規範

對無正當理由拒絕提出被控侵權產品銷售數據資料之被告施以制裁，並揭示：

「被告力晶公司生產製造系爭產品之數量及金額資料，乃法院認定損害賠償之

重要證據，且非原告或其他第三人所可接觸或取得，被告力晶公司自有提出之

義務，詎被告力晶公司經本院多次曉諭，仍拒絕提出，且未釋明符合營業秘密

之要件，亦未依法聲請法院核發秘密保持命令，竟悍然拒絕本院及鑑定人許○○

 
226 據報載，「蔡志宏法官（現任臺灣士林地方法院庭長、曾任智慧財產法院法官）從美國回到
台灣後，一直希望用合法的方式把美國證據開示那一套引入台灣，並且已經把幾個美國 Discov
ery的規定具體寫在判決書上，他認為根據台灣民事訴訟法規定，便可幾近達到 Discovery效
果。」，更多介紹參見：李淑蓮，訴訟不是辯論比賽 宜正確運用證據開示（Discovery）以符合
公平正義，北美智權報，276期，2021年 1月，http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowled
ge_Center/Industry_Economy/IPNC_210106_0702.htm （最後瀏覽日：2021年 03月 24日）。 
227 本件上訴後，經智慧財產法院 107年度民專上字第 10號判決，以本件系爭專利一、系爭專
利二有得撤銷之事由，而廢棄原判決。目前本件上訴至最高法院審理中。 
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會計師進入該公司查核該公司生產管理系統電腦內之資料是否確與被告力晶公

司之陳報相符，顯欲藉此脫免應負之賠償責任，自有故意將證據隱匿或致礙難

使用之情事。查被告力晶公司為營業規模高達數百億元之上市公司，竟以此種

離譜方式，拒絕司法機關之調查，顯不符合現代法治社會中作為一個守法負責

任企業所應具有之風範及水準，且有違誠信，殊不足取。被告力晶公司無正當

理由，拒絕提出所產製系爭 3項產品技術內容相同產品之完整銷售數據，本院

依民事訴訟法第 282條之 1第 1項、第 345條第 1項、第 222條第 2項規定，

得審酌原告提出之證據及本案一切情況，本於公平合理之原則，認定原告主張

應證事實為真實。」。	

又如，智慧財產法院 103年度民專訴字第 66號民事判決依據民事訴訟法第

345條及第 282條之 1之規定，對於抗拒不提出被控侵權產品之被告施以制

裁，該判決揭示：「然被告仍未依本院之命令提出系爭探針頭產品，且辯稱：

原告迄今並未特定被告侵權之事實，亦未盡其應盡之舉證責任及陳述義務，是

本件無從依民事訴訟法第 345條及第 282條之 1等規定，認定被告侵權之事實

等語。但查，如前所述，被告販售予系爭半導體廠商之探針頭侵害系爭專利權

之機率極高，且該侵權產品在被告持有中，而本院亦已命被告提出，並曉諭民

事訴訟法第 345條及第 282條之 1第 1項規定之法律效果，被告就此亦已提出

書狀答辯。是以，被告既未依本院之命令提出系爭探針頭產品，則本院自得依

前開規定審酌情形認原告關於系爭探針頭產品之主張或依系爭探針頭產品應證

之事實為真實。」。 

再如，智慧財產法院 105年度民專訴字第 53號民事判決228之承審法官在判

決中所表示：「如果立法者在實體法上立法保障一項權利，卻在程序法上不給

 
228 本件上訴審智慧財產法院 106年度民專上字第 29號民事判決亦肯認原審之見解，並揭示：
「本件上訴人……請求上訴人十銓公司提出銷售系爭產品之相關書證資料，以證明本件上訴人
十銓公司侵害系爭專利所得利益之數額，原審遂於 106年 3月 14日發函諭令上訴人等應於通知
後 10日內，提出系爭產品自 104年 11月 21日起迄今之製造、銷售數據資料（包含出口部
分），包括但不限於出貨單、發票、進出口報關單等，並同時諭知若有正當理由認不應提出，亦
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權利人有效發現證據的手段，那麼這樣的權利保障不過是空中樓閣、櫥窗中的

擺設而已。長久以來，由於我國民事訴訟實務上對於證據發現程序未臻成熟普

遍，權利人苦於難以發現證據以伸張權利，因而有『舉證所在，敗訴所在』之

說。由於大部分案件中，都必須由原告承擔舉證責任，因不能舉證而敗訴的後

果也多由原告承擔。但在此同時，明明權利受侵害，卻因不能舉證而敗訴的權

利人也正一點一滴流失了他們對於司法的信心與依賴。這樣的情況，不能不視

為當今司法最迫切應該解決的問題之一。為此，對於無正當理由抗拒開示證據

者，自應給予有效的制裁，以避免抗拒真實發現者，卻因此得利的逆選擇現象

發生。229」、「被告無正當理由抗拒提出可據以計算損害賠償之書證，以致無

法按照法律規定計算本案之損害賠償。倘若因此認為原告未能舉證其所主張

『侵害人因侵害行為所得之利益』之數額，而為不利於原告之判決；從此以

後，再也不會有任何被告願意配合法院依民事訴訟法第 343 條所為提出文書之

命。民事訴訟提供權利人權利受侵害救濟的規範意義，就此蕩然無存。230」。 

除了針對「被告」無正當理由拒絕提出與認定損害賠償有關之證據資料施

以制裁外，前揭判決之承審法官亦曾在智慧財產法院 104年度民專訴字第 94號

民事判決中，對無正當理由拒絕提出與有效性攻防有關證據資料之「原告權利

人」施以民事訴訟法第 345條之制裁231。該判決表示：「司法正義的實現，有

 
得具狀陳明，若逾期無正當理由不提出，依法可以審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文

書應證之事實為真實（見原審卷二第 289頁），然上訴人等收受法院上開通知後，於原審並未提
出任何資料，迄本院言詞辯論前亦未提出，……而有關上訴人未依法院諭示提出上開資料之理

由，經上訴人於原審表示：是因為負責系爭產品外銷至中東地區之承辦人員離職，相關資料並

未留下來，為了整理此部分資料，故未遵期提出（見原審卷二第 314頁），然上訴人等對此不僅
未提出任何證據以實其說，且產品銷售資料應屬公司所有資產，承辦人員離職卻將公司銷售資

料帶走，顯與常情有違，上訴人前開所辯，並不可採，本院審酌有關專利法第 97條第 1項第 2
款之證據資料僅有上訴人十銓公司能提供，然上訴人十銓公司未依法院之諭示提出，顯無正當

理由，且原審亦已依民事訴訟法第 345條第 2項規定，請兩造就本件是否有同條第 1項之適用
為辯論（見原審卷二第 301頁），是本院認為，應適用民事訴訟法第 345條第 1項規定，認被
上訴人主張依上訴人十銓公司銷售系爭產品之銷售單據可證明上訴人十銓公司因侵害系爭專利

所得利益超過 100萬元之事實為真實，則被上訴人請求上訴人十銓公司賠償 100萬元，應屬有
據。」。 
229 相同見解，參見：智慧財產法院 105年度民專訴字第 62號民事判決。 
230 同前註。 
231 智慧財產法院 104年度民專訴字第 94號民事判決：「本案特殊且具有指標作用之處在於：這
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賴於事實真相的發現；唯有基於事實真相的裁判，才能最接近真實的正義。這

一點不但對原告如此，對被告也是這樣。在訴訟上發現真實，有賴於先發現證

據，為了追求發現真實，對於無正當理由抗拒證據發現者，無論是原告或是被

告，都應該公平地加以制裁。當被告抗拒證據發現時，權利人有可能明明有權

利，卻因為沒有證據而難以伸張權利，以致正義無法實現；但如果權利人的權

利明明有所限制，卻因抗拒證據發現，掩飾遮蔽其權利限制，無辜的被告就可

能因此白白地『被行使權利』，這已經不只是正義無法實現正義，而是對正義

的戕害。……如果我只是單方面貫徹被告應該配合證據開示以發現真實，卻無

法用同等標準要求原告，讓兩造可以對等盡力攻防，那就失去了法院應該公平

公正的基本立場，也將喪失法院所最應該具備的公信力。……原告卻幾乎只是

重覆裁定前不願配合開示之理由（比對民事準備二十一狀及二十三狀，可知其

理由大致相同），就率然拒絕配合提出。如果這樣還不應該適用抗拒開示制裁

條款給予制裁，以後還會有任何當事人理會法院的證據開示命令嗎？證據開示

命令不能落實執行，證據發現就無法克盡其功，事實真相就無法水落石出，那

麼法院還能夠實現司法正義嗎？司法訴訟不就淪為一場杯葛證據發現、隱藏事

實真相以求勝訴的技術競賽而已！……因此前案訴訟資料之應證事實即為：原

告曾在前案訴訟中，做出限縮系爭專利請求項範圍之解釋，以致於系爭產品並

不符合系爭專利之權利範圍。……。現因適用抗拒開示條款之結果，即應認該

應證事實為真實。(3)【98】其實，如果從一般生活經驗與邏輯推理，也可以得

到相同的結果。一般人要是面臨與原告相同的情況，亦即：在訴訟過程中，法

院已經明確裁定應提出文書，且已經告知：未依裁定遵期提出文書者，將認依

該文書應證之事實為真實（前述【79】段參照），理性的選擇應該是會遵命提

出。要不是遵命提出文書，其文書內容會不利於判決結果，根本沒有必要甘冒

 
是第一次遇到原告抗拒開示，且抗拒開示之證據資料與專利有效性或專利權範圍解釋相關。這

與先前大多是被告抗拒提出計算損害賠償之銷售資料，有很大的不同，因而有特別闡述之意

義。……」 
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遭受制裁的風險，強硬抗拒到底。畢竟抗拒不提，或許還可以測試法院底線，

爭取法院裁量不予制裁，僥倖求得有利結果；一旦遵命提出，文書內容不利之

結果，立即獲得證實，必然得到不利之判決結果。兩相權衡，因而會有抗拒提

出之情況。也正因為如此，更有必要認為遭抗拒提出之文書，其應證事實，必

然不利於原告。於本案中，即為原告曾在前案訴訟中，做出限縮系爭專利請求

項範圍之解釋，以致於系爭產品並不符合系爭專利之權利範圍。」 

 

第二款 援引美國證據開示法制作為法理基礎 

值得注意的是，智慧財產法院 105年度民專訴字第 53號民事判決除依民事

訴訟法第 345條第 1項對無正當理由拒絕提出被控侵權產品銷售資料之被告施

以制裁外，更援引美國聯邦民事訴訟規則第 37條之精神作為解釋適用民事訴訟

法第 345條第 1項之論理基礎，明白揭示：「原告乃請求被告應依法開示其銷

售系爭產品之相關書證資料，但因被告消極未配合而未能取得，此已於本判決

【03】有詳細說明。……被告無正當理由不從提出文書之命，應可認

定。……接下來應該考慮的，就是應該如何適用民事訴訟法第 345條第 1項所

規定『法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真

實』？此一條項的規定，是為了處理『當事人無正當理由不從提出文書之命』

的情況而設，也就是對於不配合證據開示命令的制裁。這可以參考證據發現

（Discovery）制度較為成熟發達的美國比較法規定。根據美國聯邦民事訴訟規

則（2016年 12月 1日修正施行）第 37條第（b）項、第（2）款、第（A）目

所列，當事人拒絕遵守證據開示命令時，法院得核發下列適當命令：（1）指示

原開示命令所涉待證事實或其他特定事實在繫屬案中，視為已依他造主張而確

立；（2）禁止抗拒方為特定攻防方法之主張或提出相關證據；（3）駁回全部

或一部之請求或抗辯；（4）視為訴訟停止，直至開示命令被遵守為止；（5）

駁回訴訟之全部或一部；（6）對抗拒方逕為缺席判決；（7）除身體或心理檢
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驗之開示命令外，視為藐視法庭。……而由上述美國聯邦民事訴訟規則規定可

知，美國聯邦法院對於抗拒證據開示者有著多種效果不同的對治手段，得以對

各種不同抗拒的狀況，為適切的處理。我們的法律雖然沒有完全相同的規定，

但應該可以在法條的文義範圍內，參考美國法上妥適處理各種抗拒證據開示情

況的精神，而為彈性適當之解釋適用。232」	

另，智慧財產法院 106年度民秘聲字第 9號民事裁定亦援引美國聯邦民事

訴訟規則中關於證據開示範圍之意旨表示：「此查考我國民事訴訟法第 344條

第 1項第 5款對於書證開示之範圍，本設有「與本件訴訟有關之事項所作者」

（下稱「與本件訴訟有關之開示條款」）之極為廣泛規定，此規定並為開示第

三人所執文書所準用（同法第 348條規定參照……。再參考美國聯邦民事訴訟

規則第 26條（b）（1）項亦規定當事人得獲得開示任何與兩造主張或答辯有關

且合於案件需要比例之非特權事項（Parties may obtain discovery regarding any 

nonprivileged matter that is relevant to any party's claim or defense and proportional 

to the needs of the case；又按所謂特權事項係指有法律依據得以豁免開示之秘密

事項），可知在美國比較法上亦容許甚大範圍之證據開示，以利發現真實。因

此，我國法上「與本件訴訟有關之開示條款」，亦應作同一解釋，即：與當事

人主張或答辯有關且合於比例原則者，均屬可開示之範圍。而主文所示資料，

即屬與本案原告主張損害賠償有關之資料，故依法即屬應予開示之範圍。」	

此外，智慧財產法院 105年度民商訴字第 36號民事判決更從國際智慧財產

法域競爭之角度闡明積極適用民事訴訟法第 345條之必要，該判決表示：「智

慧財產權其實具有國際化之現象，各國智慧財產法治環境因而產生法域競爭現

象（jurisdictional competition），連帶各國法院是否能夠有效維護權利人，也將

成為權利人選擇起訴法院之考量之一。由於我國民事訴訟相較於英美訴訟制度

國家，缺乏廣泛概括的證據開示制度（我國民事訴訟之書證開示制度，相對於

 
232 相同見解，參見：智慧財產法院 105年度民專訴字第 62號民事判決。 
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英美訴訟制度之證據開示，範圍、規模乃至進行方式，都受到很大的限制），

因而也影響權利人選擇我國法院作為起訴法院之意願。長此以往，將逐漸減少

我國法院成為國際間重要智慧財產訴訟之案件繫屬法院，這不僅與我國成立智

慧財產法院之專業政策相違背（因缺乏重要案件處理經驗，將弱化對案件之處

理能力），也將間接衝擊我國之整體競爭力（我國權利人可能必須因此遠赴他

國訴訟，以保訴訟權益，否則即使在侵權部分告贏，在損害賠償部分，也將因

難以舉證，最後得到敗訴結果）。也因此，至少在智慧財產訴訟中，儘快發展

深化民事訴訟法第 345條之適用，應是我國司法實務當務之急。法官對於民事

訴訟法第 345條之適用，也應該抱持正面積極之態度，以實現法院應該保護正

當權利人之最根本設立理由。」	

觀諸上述幾則判決可知，縱然我國並未修法引進美式證據開示法制，目前

實務上仍有少數法官勇於積極適用民事訴訟法第 282條之 1及第 345條之規

範，努力利用現有之規範工具衡平智慧財產訴訟雙方當事人事證近用不對等之

地位，甚至援引美國聯邦民事訴訟規則之精神作為解釋適用前揭規範之論理基

礎，嘗試為我國專利訴訟證據蒐集法制朝雙方平等開示證據資訊之方向燃起新

的火花。	

本文認為，前述判決之見解深刻認識到我國專利侵權訴訟中當事人事證近

用地位存在不平等之現象，更積極適用證明妨礙之制裁規範，希望能夠在現行

法制框架下，充實當事人證據蒐集管道之內涵，固值得讚許。	

惟正如智慧財產法院 105年度民商訴字第 36號民事判決所指出：「我國民

事訴訟之書證開示制度，相對於英美訴訟制度之證據開示，範圍、規模乃至進

行方式，都受到很大的限制。」法院實務在現行法下僅能深化落實證明妨礙相

關規定之適用，而無從超越現行法之限制，就證據開示之範圍、方法、進行方

式、制裁效果等做出更彈性、有效之裁決。換言之，在我國民事訴訟法制未建

立全面性證據開示制度之前，法院在衡平當事人不對等之事證近用地位上所能
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夠使用之工具仍然相當有限，又縱然法院欲援引比較法作為擴充證據開示制度

之論理依據，其發揮之空間仍有所侷限且往往事倍功半。	

此外，我國現行法制下，他造無正當事由抗拒提出證據是否遭受制裁全然

繫諸於個別法官對於證明妨礙規範意旨之認識及是否勇於積極適用相關規範，

對於負舉證責任當事人而言，法院之法律適用除欠缺可預測性與穩定性外，更

有損法安定性之虞。	

是以，本文認為，在前述數則判決之基礎上，仍有必要深入探尋美國證據

開示法制之內涵及規範，故本文接續將深入介紹美國證據開示法制之起源、規

範內涵及實務運作，裨利我國日後無論是援引美國法制作為充實我國既有證據

蒐集制度之法理基礎；抑或選擇在智慧財產案件審理法中，參酌美國法制，專

門就專利訴訟訂立特殊之證據開示程序，均能夠對美國證據開示法制有更深刻

的了解與認識，從而能夠促進我國專利訴訟證據蒐集法制之發展愈進步。	
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第四章 美國民事訴訟證據開示程序 

第一節 普通法系下的事證蒐集與專利訴訟 

美國專利訴訟之證據蒐集程序，原則上係依據聯邦民事訴訟規則（Federal 

Rules of Civil Procedure）中證據開示程序（Discovery Procedure），惟隨著證據

開示程序於專利侵權事件中之適用日益複雜且成本日益高昂，全美各地的聯邦

地方法院亦在聯邦民事訴訟規則之基礎上，各自增訂專門適用於各該聯邦地院

之「地方專利規則」（Local Patent Rules），希冀改善前揭問題233。本章將聚焦

於美國聯邦民事訴訟規則中的證據開示程序，並輔以專利侵權訴訟中較為特殊

之「地方專利規則」，介紹並說明美國專利訴訟中之證據蒐集制度。	

	

第一項 當事人與法院之角色分工 

在介紹證據開示程序前，必須先說明美國民事訴訟程序之基礎思維及法

理，即法院與當事人各自在訴訟程序中所扮演的角色及職責，以利讀者對於證

據開示程序有更全面且有脈絡可循之理解。 

就法院與當事人各自在訴訟程序中所扮演的角色及職責而言，自美國獨立

伊始，美國民事訴訟制度即依循普通法系自 17世紀以來之發展，採當事人對抗

制度（adversary system）234。簡單來說，當事人對抗制度係指在高度集中之法

庭程序（forensic procedure）中，尖銳對立的兩造雙方負責提出所有與紛爭相關

的事證資料，再由中立且被動的第三方，如法官或陪審團，基於法庭攻防中所

呈現的資訊，作成最終的決定，以解決紛爭235。 

 
233 KIMBERLY A. MOORE, TIMOTHY R. HOLBROOK, JOHN F. MURPHY, PATENT LITIGATION AND 
STRATEGY 185 (5th ed., 2018). 
234 Stephan Landsman, A Brief Survey of the Development of the Adversary System, 44 OHIO ST. L. J. 
713 (1983). 
235 Stephan Landsman, The Decline of the Adversary System: How the Rhetoric of Swift and Certain 
Justice Has Affected Adjudication in American Courts, 29 BUFFALO L. REV. 487, 490-492 (1980). 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

DOI:10.6814/NCCU202100428

 73  

須注意的是，當事人對抗制度並非民事訴訟制度理所當然之「傳統」236，

在英、美歷史與司法制度發展下，當事人對抗制度之產生與以下四個制度之發

展息息相關，其一為審判者中立且被動角色之形成；其二為律師角色之擴張；

其三為現代訴訟程序及證據法制之建立；其四為律師倫理規範之發展。 

 

第一款 中立、被動的審判者 

首先，中世紀以來之訴訟制度，主要採糾問制度及職權主義，事證資料並

非由當事人提供，而係由審判者自行調查，且通常情形下，陪審團之成員係由

紛爭發生地之群眾中選任，審判者有權在非公開地情況下，訊問當事人或紛爭

發生地之社區群眾，並以自身之智識及私知之事實作為裁判之依據237。然而，

在 18世紀後，英國改採新的審理制度，允許法官以證據不充分為理由推翻初審

判決，使得大量事證資訊能在公開法庭，而非不公開程序中呈現。又，在民事

訴訟中，由紛爭發生地之社區選任陪審團之規定亦被廢除，從而使得審判者不

得再依據私知之事實，而必須依據法庭活動中所公開呈現之事證，作為判決之

依據238。 

此外，陪審團在一系列的個案中，力圖抗拒政府當局意圖利用司法制度懲

罰政治異見者；法官之任期亦獲國會立法保障，法院因而積極倡議保障被告權

利及確保公正審判，前揭發展使得司法審判機關逐漸擺脫政治操控，轉而取得

一定程度的獨立性及中立性239。 

而美國在獨立之初，司法體系並無所謂獨立、中立之追求，聯邦法院法官

多具黨派傾向，常在法庭上或判決中公開宣示其政治立場，惟於 1804年，聯邦

 
236 英、美民事訴訟制度最初係採「糾問制」，而非「當事人對抗制度」，「當事人對抗制度」係
在 1640年代，因應當時政治、社會及經濟之巨變，而引發的司法制度變革，該制度一直到 18
世紀初期始具雛形，最終成為現代英、美民事訴訟制度之基石。參見：Landsman, supra note 
234, at 730. 
237 Id. at 722. 
238 Id. at 730. 
239 Id. at 731. 
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黨籍之聯邦最高法院大法官 Samuel Chase被當時意圖削弱聯邦主義之民主共和

黨籍總統 Thomas Jefferson及其同黨所掌控之眾議院，以其判決基於黨派偏見

為由，發起彈劾240。該彈劾最終雖未獲參議院通過，但此次彈劾被認為係對於

法院司法行為帶有政黨色彩的強烈警告，從而美國司法體系最終採取了 John 

Marshall首席大法官所倡議的中立姿態作為衡量司法行為是否適當之標準241。此

外，更嚴格的證據及程序規則之採用亦限制了法官在法庭中的行為，凡此種

種，均使得法官或陪審團在民事審判中趨於中立且被動之角色242。 

 

第二款 律師角色的擴張 

其次，隨著審判者之角色趨於中立、被動，律師的角色逐漸強化並愈顯重

要。在 18世紀以前，英格蘭律師公會已發展成極具專業性的職業團體，律師不

僅在刑事犯罪之訴訟中扮演為被告辯護之重要角色，更廣泛參與在民事訴訟程

序中243。此種趨勢在美國亦然，直到 1750年以後，幾乎每個美國主要社群中均

有成功且稱職的律師公會存在，律師團體憑藉著對於訴訟程序，尤其證據蒐集

程序之專業，在法庭中占有一席之地244。質言之，律師成為法庭活動的中心，

當事人和審判者均仰賴律師在法庭活動中的貢獻和努力，當事人期待律師竭盡

所能提出充分證據，為其主張權利；而審判者憑藉律師在法庭上所呈現之事

實、證據及言詞辯論之內容，釐清爭議，做出裁決245。 

 

第三款 現代訴訟程序及證據法制之建立 

而隨著律師在訴訟中的重要性與日俱增，律師取代審判者成為積極主動之

訴訟程序管理者及證據蒐集者，與此同時，現代化的程序及證據規則隨之建立

 
240 Id. at 732. 
241 Id. at 732. 
242 Id. at 732. 
243 Id. at 732. 
244 Id. at 733. 
245 Landsman, supra note 235, at 490-492. 
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246。現代化之程序及證據規則將過往著重在對於法律上細瑣爭點的細緻辯論和

陳述轉向關注於解決當事人間實體權利義務之紛爭，這樣的規範變革改變了原

本以書面答辯、間接審理為主的法庭活動，證據資料之呈現及言詞辯論佔據了

法庭活動的主要內容，而在公開法庭，直接審理紛爭成為了法院的新常態247。

具體而言，新的證據規則廣泛承認各種以往不被允許的證據方法，並強化證人

作證義務，例如：允許訊問訴訟當事人、廢除證人因非基督徒失格之規定、引

入強制作證制度、限縮拒絕證言之態樣等248。此外，為確保審判者不被誤導性

或帶有偏見之事證資料誤導，並維持被動聽審之中立地位，新的程序規則引進

交互詰問制度，雙方當事人之律師可以就呈現於法庭中之各種事證進行交互詰

問，確保事證資料之可信性；倘證據無法被對造於公開法庭上對質詰問，原則

上依據證據排除法則，應排除該證據，不得作為裁判之依據249。若法院將違反

證據或程序規則之事證納入考量，作為裁判之依據時，可能導致原判決被廢棄

或重審250。是以，新的證據及程序規則之建立，有助於確保事證資料之可信

性，並避免審判者糾問當事人或證人，有效防免司法積極主義。 

 

第四款 律師倫理規範之發展 

最後，由於訴訟程序極為仰賴律師之專業，且訴訟程序逐漸呈現兩造尖銳

對立之圖像，律師倫理規範對於律師之要求即產生衝突，一方面律師被期待站

在客戶立場，竭盡所能地為其熱忱辯護（zealous advocacy）251；另一方面，律

師具有一定程度之公益性格，常被稱為「在野法曹」，屬於廣義的法庭官員

（officer of the court），對法院負有真實義務（the duty of candor），並有義務

 
246 Landsman, supra note 234, at 733. 
247 Id. at 733. 
248 Id. at 734. 
249 Id. at 734. 
250 Id. at 734. 
251 Q. CAROLINE, GREAT BRITAIN. PARLIAMENT. HOUSE OF LORDS, TRIAL OF QUEEN CAROLINE 3 (F. 
Linn ed. 1879). 
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協助法院發現真實252。具體而言，熱忱辯護之要求雖然最契合於當事人對抗制

度，惟為避免律師因竭盡權利為當事人辯護，而利用不法手段在法庭上誤導審

判者，阻礙真實之發現，律師倫理規範亦在熱忱辯護義務之原則下，禁止旨在

誤導審判者或損害真實發現之訴訟策略及行為，從而減少客觀真實不能被發現

之危險253。 

 

第二項 司法競技理論與證據開示制度之建立 

第一款 對司法競技圖像之反省 

民事訴訟採當事人對抗制度即在前述背景下蓬勃發展了數個世紀，直至 20

世紀初，論者就當事人對抗制度提出批判，提出「司法競技理論」（the 

Sporting Theory of Justice），認為基於個人主義之當事人對抗制度過於強調法

官消極、被動之角色及當事人有能力憑藉自身力量在訴訟中積極為自己行使、

主張權利，將導致法官如同球賽中的裁判，僅在乎程序規則是否被遵守，而不

關心實體正義；律師遺忘了身為法庭官員之公益性格，淪為當事人雇用的打手

（hired gun），僅強調對其當事人有利之證據，而消極不呈現對其當事人不利

之證據，誤導審判者；而訴訟程序激化雙方當事人對立之結果，造成訴訟雙方

竭盡全力迫使對造違反程序規則，以尋求重審或撤銷原判決之法律依據，而非

試圖解決紛爭；交互詰問演變為影響證人信用之程序，使證人出庭作證如同立

於「聲譽之屠宰場」；專家證人亦喪失專業、中立之地位，純然成為一造雇用

的攻擊手；最終給予社會大眾對於司法體系、法律制度的錯誤觀念，認為法律

及司法僅係一種競賽，而無法達成實質的正義254。 

 
252 GEOFFREY C. HAZARD, JR. & W. WILLIAM HODES, THE LAW OF LAWYERING 575-76 (1990). 
( “[W]here there is danger that the tribunal will be misled, a litigating lawyer must forsake his client's 
immediate and narrow interests in favor of the interests of the administration of justice itself.”) 
253 Landsman, supra note 234, at 735. 
254 Roscoe Pound, The Causes of Popular Dissatisfaction with the Administration of Justice, 29 
A.B.A. REP. 395, 404-406(1906).  
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依循「司法競技理論」對當事人對抗制度之反動思潮，各界對於當事人對

抗制度的批判逐漸擴大，且就證據蒐集制度改革之呼聲亦日益高漲，當事人對

抗制度下認為當事人基於理性自利，其必然會竭盡全力，提出證據資料，以求

勝訴結果，並認為當事人雙方有「對等」的能力蒐集並提出證據之前提假設亦

遭受動搖255。換言之，當事人對抗制度下，將證據蒐集與提出之義務課予當事

人，並維持法院被動、中立之地位，係法院與當事人互動關係最佳配置之理

論，在 20世紀初，受到強烈的挑戰。具體而言，當事人對抗制度並未顧及倘某

一事證資料處於一方獨占之支配下，且該事證不利於持有該事證之當事人時，

殊難期待其會有誘因提出該證據，而他造更無從得知該證據存在，遑論蒐集或

提出該證據；又或者基於財富及資源之不平等，一造當事人可能相對於他造，

更有能力雇用較佳的律師或專家證人，蒐集並提出證據，從而當事人雙方有

「對等」能力蒐集並提出證據之前提假設遭受極大質疑256。 

 

第二款 證據開示程序之制定 

基此，美國聯邦最高法院首席大法官於 1935年，經國會授權修正聯邦民事

訴訟規則，在聯邦最高法院下設民事訴訟規則諮詢委員會（the Advisory 

Committee on the Civil Rules），廣納律師、法官及民事訴訟法學者參與，最終

於 1937年提出美國聯邦民事訴訟規則之修正建議，並於 1938年正式於聯邦地

方法院施行257。在 1938年修法中，對於既有民事訴訟制度最重要的改革莫過於

引入證據開示程序，該程序賦予雙方當事人全面獲取對造與紛爭相關事證之權

利，迫使當事人不得消極隱匿不利於己之事證，而使當事人間能夠藉此知悉彼

此在訴訟上之優勢及劣勢，從而有助於釐清紛爭事實並簡化爭點258。聯邦最高

法院認為，當事人不得再以「摸索證明」為由，排除他造對於紛爭相關事證之

 
255 HUANG, supra note 101, at 7. 
256 Id. at 8. 
257 WILLIAM A. GLASER, PRETRIAL DISCOVERY AND THE ADVERSARY SYSTEM 19 (1968). 
258 Id. at 30. 
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詢問或查詢，當事人間對於所有紛爭相關事實的相互認識，有助於防免訴訟上

突襲之可能性，並使法院能在充分且完全之事實下，做成裁判259。有評論亦認

為，證據開示程序之建立揭示現代化訴訟應立基於以可驗證之事證，發現真

實，而非如盲人間虛張聲勢的競技遊戲260。甚至有認為，在證據開示制度建立

後，「司法競技理論」所描述訴訟像是競技遊戲之景象將不復存在，而訴訟最

終的勝利將屬於實體上有理由的一方，而非最會耍小聰明的一方261。 

具體而言，普通法系下的民事訴訟制度認識到了雙方當事人對於證據蒐集

及使用存在不對等之情形，而該不對等將導致訴訟制度成為當事人間之競技

場，由事證近用能力較強者獲得訴訟之勝利，而非實體上有理由者獲勝，從而

訴訟之結果距離客觀真實越來越遠，證據開示制度賦予雙方當事人對等之事證

近用權利，使雙方立足於對等之地位，獲取全面且充分之資訊與證據進行訴

訟，改變訴訟制度雙方競技之樣貌，回歸訴訟制度旨在發現真實之初衷262。 

 

第三項 證據開示與專利侵權訴訟 

與一般民事訴訟相同，發現真實係專利訴訟制度之主要目的，惟在專利訴

訟中，真實之發現不僅涉及個人權利行使之保障，更負有公益目的。再者，專

利訴訟相較於一般民事訴訟更為複雜，其不可避免地涉及對於科學技術事實之

判斷，且專利在本質上通常係該技術領域最前沿、先進之技術發明，為使欠缺

技術背景之法院能夠有效進行訴訟，解決紛爭，當事人能否將複雜之專利紛爭

事實簡化並集中爭點，至關重要，而法院判決之正確性與公正性取決於該專利

紛爭事實是否能準確且公正的透過事證開示程序呈現於法庭之上263。 

 
259 Hickman v. Taylor, 329 U.S. 495, 507 (1947). 
260 Bruce P. Brown, Free Press, Privacy, and Privilege: Protection of Researcher-Subject 
Communications, 17 GA. L. REV. 1009, 1014 (1983). 
261 William W. Schwarzer, The Federal Rules, the Adversary Process, and Discovery Reform, 
50 U. PITT. L. REV. 703 (1989). 
262 Arthur B. Lafrance, Work-Product Discovery: A Critique, 68 DICK. L. REV. 351, 361 (1964). 
263 Alton D. Rollins, The Role of Discovery in Patent Litigation, 52(5) J. PAT. OFF. SOC'Y 293, 297 
(1970). 
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此外，專利制度不僅是保障私人之財產權，其同時負有獎勵研發，促進科

學技術發展之公益目的，倘專利實為有效，專利權人卻因欠缺有效之蒐證管

道，無從提出事證，證明侵權行為成立或證明受有損害及損害之具體數額，則

專利權之行使將遭受阻礙，專利權人所投入之研發及商用化成本將無法藉由專

利排他權所獲得之經濟利益得到回收，專利權人因此可能喪失投入研發或公開

技術發明之誘因，且公眾亦難以奠基於專利發明，從事進一步的研發，從而專

利制度獎勵研發、促進科技發展之本旨將難以達成。 

相對而言，專利排他權若遭誤用，亦可能對社會發展及科技進步造成負面

影響，倘專利實為無效，抑或被控侵權物實質上不應被認為侵權，惟法院因事

證資訊不充分或有所誤導，誤將本應宣告無效之專利權認為有效，或將未侵權

之產品錯認為侵權，導致該專利排他權被錯誤地執行，則可能導致技術壟斷之

情形持續，或市場上有力的競爭者遭到排除，從而導致市場失靈，公眾被迫為

市場失靈所致之外部成本買單264。 

因此，公眾有誘因確保專利訴訟中存在有效且充分之事證蒐集程序，緩和

專利訴訟中兩造之對立競技，使法院在維護個人權利有效執行之同時，兼顧專

利制度之公益目的。換言之，證據開示程序在專利訴訟中扮演確保專利制度目

的妥適達成之機制，使得專利訴訟所達成之結果係合乎專利制度本旨的，而非

僅僅是對於對立競技的兩造當事人「正義」之結果265。此外，實證研究亦顯

示，在智慧財產侵權訴訟，尤其專利侵權訴訟，證據開示程序之使用率及案件

數量均相對其他民事事件較高，顯見在美國專利侵權事件中，由于涉及複雜之

技術事實及高額之訴訟標的，當事人確實大量使用證據開示程序，作為蒐證手

段266。 

 

 
264 Id. at 298. 
265 Id.  
266 PAUL R. CONNOLLY ET AL., FEDERAL JUDICIAL CTR., JUDICIAL CONTROLS & THE CIVIL LITIGATIVE 
PROCESS: DISCOVERY 41-43 (1978). 
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第二節 美國證據開示程序之發展及目的 

美國證據開示程序之歷史淵遠流長，運作至今已經歷超過 80 年，運作過程

中也時常面臨挑戰。本節將著重介紹美國證據開示制度自 1938年制定以來運作

之狀況，具體說明證據開示程序之發展歷程、所遭遇之巨大挑戰及制度上之重

大改革，俾利讀者由歷史縱深了解美國證據開示法制之動態變化與其背後之政

策考量，從而能夠掌握美國證據開示程序之現狀，並充分理解證據開示程序之

制度目的。	

第一項 自由主義下的證據開示 

第一款 自由開示之風貌 

證據開示制度自 1938年施行起的 40年內，似乎運作良好，實證研究顯

示，不論原告或被告，雙方當事人均廣泛地利用該程序，有效取得新事實及證

據267；對律師而言，證據開示程序除了有助於其了解他造事證資訊，以利其為

客戶辯護外，亦有助於其查核、確認其客戶原先之陳述及所提供之資訊是否為

真實268。此外，實證亦顯示，全程由律師主導、管理之證據開示程序並未產生

批評者所質疑證據開示制度可能造成騷擾證人、蒐證成本過度昂貴且非必要，

或訴訟程序延滯等狀況269。因此，在 1970年時，立法者刪除聯邦民事訴訟規則

中關於文書提出義務之「正當理由」（good cause）要件，並大幅減少法院對於

證據開示程序之介入與干涉270。在這段期間內，證據開示程序呈現當事人進

行、律師主導之自由主義證據開示（liberal discovery）風貌，廣泛且全面的證

據開示程序有效地幫助雙方當事人發現有助於自己主張或抗辯之事實或證據

271。法院亦認為，雙方當事人依據渠等所蒐集、提出之證據，並就紛爭事實形

 
267 GLASER, supra note 257, at 83-84. 
268 Id. at 86-87. 
269 Schwarzer, supra note 261, at 704. 
270 Id.  
271 Richard L. Marcus, Discovery Containment Rudux, 39 B.C. L. REV. 747, 749-750 (1998). 
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成共同認識，對於訴訟是否能夠妥適進行至關重要272。質言之，完全且充分之

事證開示不僅促成合理的和解（settlement），並有利於法院做成簡易判決

（summary judgement），更避免當事人在訴訟中突然提出對造毫無所悉之秘密

證據，造成突襲式之結果，從而使訴訟程序淪為司法的競技場273。 

 

第二款 專利侵權訴訟中的證據開示 

而在專利侵權訴訟中，自由地證據開示確實有助於當事人在庭審前預先釐

清紛爭事實，避免在訴訟上遭到秘密事證之突襲，且有助於儘早確定事實真相

274。具體而言，證據開示制度在專利侵權訴訟中除了有保存證據，以利後續庭

審使用之目的外，更有探明雙方當事人所持有任何與訴訟紛爭主題相關

（relevant to the subject matter of the pending action）事證的目的，當事人得藉由

廣泛且綿密的證據開示手段，發現或開示他造所持有與系爭專利侵權紛爭相關

之所有事證，而不限於具體載明於起訴狀之訴訟標的相關之事證，且他造不得

抗辯該證據開示之要求係屬「摸索證明」而拒絕之275。 

此外，鑑於專利侵權訴訟往往涉及複雜且前沿之技術發明，證據開示之標

的並不限於客觀發生之事實，亦包括專利圖例是否正確地描述系爭技術發明；

被控侵權物技術特徵之描述；被控侵權物之技術特徵是否落入專利權權利範圍

等主觀意見或評價276。法院認為只要證據開示有助於簡化爭點、避免其他不必

要的蒐證或準備時間的浪費等實質目的，縱然證據開示之內容涉及主觀之評價

或意見，仍屬允許證據開示之範圍，而不違反「評價禁止原則」277。法院更進

一步認為，在專利侵權訴訟中，專利權人對於被控侵權物是否落入專利權範圍

 
272 Hickman v. Taylor, 329 U.S. 495, 507 (1947). 
273 BARBARA ALLEN BABCOCK, TONI M. MASSARO, NORMAN W. SPAULDING, CIVIL PROCEDURE: 
CASES AND PROBLEMS 497 (2013).  
274 L. James Harris, The Cost of Patent Litigation Study: Current Status and Future Direction, 14 PAT. 
TRADEMARK & COPY. J. RES. & ED. 63, 65 (1970). 
275 Rollins, supra note 263, 302-303. 
276 Id. at 306-307. 
277 Id. at 306. 
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之書面意見雖屬於法律評價，惟因其對於系爭專利發明最為熟悉、瞭解，開示

其意見有助於紛爭事實之釐清，因此允許證據開示278。 

再者，法院因欠缺科技專業，通常難以判斷某一證據之開示是否與專利侵

權紛爭相關或有其必要，若要求法院必須對證據開示之範圍或必要性積極進行

審查與介入，不僅欠缺期待可能性，更可能使法院介入干預證據開示之判斷流

於恣意。舉例而言，在專利侵權事件，當原告請求進入被告廠房勘驗時，被告

則提出工廠內之設備藍圖，並抗辯原告關於進入廠房勘驗之證據開示請求並無

必要，該設備藍圖即足以供判斷是否侵權，原告則反駁被告提出之藍圖並不完

整、充分，法院在欠缺技術專業而無從判斷該設備藍圖是否足以供侵權判斷之

情況下，仍僅命被告提出設備圖示或藍圖之相片、影本，而拒絕原告進入廠房

勘驗之證據開示請求，並認為該等圖示、相片或影本即足以判斷是否侵權279。

是以，論者認為法院在處理專利侵權爭議時，應避免過度介入兩造間之證據開

示程序，而應交由雙方當事人盡可能地協商並由當事人主導證據開示程序280。 

綜上述，在自由主義證據開示之風潮之下，聯邦民事訴訟規則在證據開示

範圍、方法及次數均採除非法院禁止，否則原則上允許之規範模式，提供當事

人全方位的證據蒐集手段，與此同時，當事人雙方被期待在沒有法院強制力介

入之情形下，主動合作，共享資訊，促進事案釐清、簡化爭點，以利訴訟程序

集中進行281。 

 

第二項 證據開示程序之改革 

然而，自 1970年代中期起，對於自由放任證據開示之批評及反彈日益高

漲，前揭批評包括：證據開示程序過於肥大化，占據訴訟程序中大部分時間與

 
278 Id. at 307. 
279 Niks v. Marinette Paper Co., 11 F.R.D. 384, 90 U.S.P.Q. (BNA) 301 (N.D.N.Y. 1951).  
280 Rollins, supra note 263, 336-337. 
281 BABCOCK ET AL., supra note 273, at 497. 
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資源，形成過度證據開示（over discovery）之狀況，從而使得證據開示程序缺

乏效率；證據開示之費用高昂，造成訴訟成本過高，從而迫使當事人在庭審程

序前即尋求和解；當事人利用證據開示程序騷擾或報復他造，抑或抗拒他造證

據開示之請求，並以之為訴訟策略之手段而非蒐集事證資訊之機制，從而使得

證據開示程序遭到濫用等282。	

	

第一款 1977 年之修正 

在前述背景下，美國律師協會（American Bar Association）於 1977年提出

對於聯邦民事訴訟規則之若干修正建議，主要內容包括：限縮證據開示之範圍

至「與當事人主張或抗辯問題相關」（relevant to the issues raised by the claims 

or defenses of any party）之事證；倘當事人一方請求，法院應召開證據開示會

議；限制書面查詢（Interrogatories）之問題至 30題以下；授權法院制裁不合理

之證據開示等283。民事訴訟規則諮詢委員會隨後就此展開討論，決定不強制限

制書面查詢之次數，而交由法院自行決定；但採納關於證據開示會議及制裁濫

用證據開示程序之建議，至於證據開示範圍是否限縮及如何限縮，則爭論不

休，意見分歧284。	

有論者質疑是否有限縮證據開示範圍之必要，且認為並無證據顯示當時聯

邦民事訴訟規則中所使用「與訴訟紛爭主題相關」（relevant to the subject 

matter of the pending action）之用語確實使法院錯誤地擴張證據開示的範圍，故

反對修法限縮證據開示之範圍285。惟有論者則認為「與訴訟紛爭主題相關」之

 
282 Alan K. Goldstein, A Short History of Discovery, 10 COMM. L. WORLD REV. 257, 267 (1981); 
Wayne D. Brazil, Views from the Front Lines: Observations by Chicago Lawyers about the System of 
Civil Discovery, 1980 AM. B. FOUND. RES. J. 217, 229-230 (1980); Wayne D. Brazil, Civil Discovery: 
Lawyers' Views of Its Effectiveness, Its Principal Problems and Abuses, 1980 AM. B. FOUND. RES. J. 
787, 870 (1980). 
283 William J. Manning, Report to the Bench and Bar, PREFACE TO AMERICAN BAR ASS’N, FOR THE 
STUDY OF DISCOVERY ABUSE (1977), reprinted in 92 F.R.D. 149, 157-179 (1981). 
284 Marcus, supra note 271, at 756. 
285 Id. at 758. 
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用語過於寬泛，將使得證據開示之範圍過於龐雜，加遽當事人訴訟費用及時間

之負擔，而有必要予以限縮，並認為民事訴訟規則諮詢委員會在限縮證據開示

之努力不足286。 

 

第二款 1980 年代之修正 

最終，民事訴訟規則諮詢委員會表示濫用證據開示之行為雖然確實存在於

某些類型事件，惟並未形成一般性之濫用，故並無限縮證據開示範圍之必要，

是以，1980年聯邦民事訴訟規則之修正僅增訂證據開示會議及制裁濫用證據開

示程序之規定，而未對證據開示之範圍有所限縮287。1983年，聯邦民事訴訟規

則又迎來小幅修正，加強法院對案件之管理及證據開示程序之控制，並強制對

於濫用證據開示程序或濫行起訴之行為施以制裁288。	

惟 1980年代的兩次修正均未能達到加速訴訟進行並減輕當事人訴訟成本之

目的，而隨著律師行業的激烈競爭及律師專業倫理的鬆綁，濫用證據開示程序

之情形更加氾濫289。具體而言，證據開示程序之濫用可能以迴避他造證據開示

之問題或請求290；隱瞞資訊；不遵守程序規則；過度證據開示；遲延訴訟；騷

擾他造當事人等形式出現291。以過度證據開示為例，有認為係因律師為避免惹

來業務過失訴訟，不顧是否有必要，千方百計開示任何事證資料，以求自保；

亦有認為過度證據開示可歸咎於律師為拖延時間，試圖建立顯無理由之主張或

抗辯所致292。	

 
286 Id. 
287 有論者因此批評 1980年之修正對於遏止證據開示制度遭到濫用並無幫助，反而延滯了真正
需要的有效改革。參見：Amendments to the Federal Rules of Civil Procedure, 85 F.R.D. 521, 523 
(1980) (Powell, J., dissenting). 
288 Amendments to the Federal Rules of Civil Procedure, 97 F.R.D. 165, 213-20 (1983). 
289 Schwarzer, supra note 261, at 705. 
290 如：提供大量且廣泛之證據資料，試圖以巨量的資訊隱藏不利於己之事證資料；或以模糊或
寬泛之解釋技巧詮釋對造之證據開示請求，規避提出確切且關鍵之證據。 
291 Meade W. Mitchell, Discovery Abuse and a Proposed Reform: Mandatory Disclosure, 62 MISS. L.J. 
743, 746 (1993). 
292 Id. at 747. 
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評論更認為證據開示程序之所以未能達成前揭目的係因美國民事訴訟制度

仍存在根深蒂固的當事人對抗主義訴訟觀，基於兩造競技之想法，當事人直觀

上會傾向抗拒他造證據開示之請求，或意圖利用證據開示程序謀取訴訟上之不

當優勢，而律師一方面受到當事人對其應熱忱辯護之要求，須盡全力為當事人

謀求訴訟上之利益，而很難向當事人解釋為何必須揭露不利於己之證據予他造

知悉293；另一方面，律師又受到法院要求其在證據開示程序中所為之行為必須

合乎證據開示程序之立法目的，而不得濫用證據開示程序，從而導致律師難以

扮演稱職的證據開示程序管理者294。	

因此，證據開示程序雖係採當事人進行、律師管理、法院不干預之制度設

計，惟隨著當事人拒絕主動配合對造證據開示之請求或不當濫用該程序，施壓

對造，以及律師未能妥適管理證據開示程序，導致證據開示程序充滿爭議，最

終仍須仰賴法院介入，核發強制證據開示命令，從而造成訴訟程序延宕、不公

正及訴訟成本大幅增加等問題295。	

	

第三款 1993 年之改革 

鑑此，民事訴訟規則諮詢委員會於 1993年提出對於聯邦民事訴訟規則較大

幅度之修正，最重要的部分是引入強制揭露制度（mandatory disclosure）296。蓋

強制揭露制度之引入主要係因為認知到法官的時間係稀缺之司法資源，而基於

新收案件量逐年上升，難以期待法院花費大量時間審理濫用證據開示程序之爭

議，且事實上多數法官拒絕在最初旨在當事人及律師自治運作之證據開示制度

中扮演積極介入的角色297。因此，各界最初對於法院能積極介入干預證據開示

 
293 實務上，律師通常很難跟當事人解釋為何必須揭露不利於己之證據予他造知悉，且當事人也
不能理解為何應為自己熱忱辯護之律師，竟然拒絕在證據開示程序中採取對客戶有利，但不合

於制度目的之訴訟手段。 
294 Schwarzer, supra note 261, at 714. 
295 Id. 
296 BABCOCK ET AL., supra note 273, at 498. 
297 Mitchell, supra note 291, at 754. 
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程序之期待落空，民事訴訟規則諮詢委員會因而提出一個簡單且有效的方法，

既能夠減少證據開示程序受當事人對抗主義之影響，又能夠在不增加法院負擔

之情形下，減少當事人費用負擔及訴訟遲延之情形，而該方法即係「強制揭露

制度」298。 

具體而言，強制揭露制度包括「初始揭露」（initial disclosure）、專家揭

露（expert disclosure）及「審前揭露」（pretrial disclosure），前者要求在證據

開示程序前，當事人必須揭露潛在證人之身分及涉及「關於主張或抗辯有重大

影響資訊」的所有文書予他造知悉，且在未完成初始揭露前，不得提出證據開

示之請求；後兩者則係要求在庭審前一定期間內，將其在審判期日預計傳喚之

證人或專家之身分資訊及其證言或專家意見予對造知悉299。 

對於 1993年之修正，支持者認為強制揭露制度明確揭示當事人負有揭露資

訊之義務，而不再放任當事人以曲解他造證據開示請求之方式，規避揭露義務

300。此外，被要求強制揭露資訊之一造也能夠因此知悉其所應揭露之資訊有哪

些，而避免受到不當之騷擾301。再者，因強制揭露制度明確規定所應揭露之必

要資訊，且重要資訊均在強制揭露之範圍內，當事人無從爭執開示資訊之必要

性，從而法院後續在證據開示程序之負擔將會減輕302。	

惟反對者批評，強制揭露規定實質上係要求律師判斷何謂「關於其客戶主

張或抗辯有重大影響資訊」之證據資料，此舉無異於要求該律師以自身專業供

客戶之對造利用，有違律師應只為其當事人熱忱辯護之專業倫理誡命，故強制

揭露制度將嚴重侵蝕律師熱忱辯護義務之內涵，更危及當事人與律師間之信任

關係303。	

 
298 Id. at 755. 
299 Marcus, supra note 271, at 765. 
300 Schwarzer, supra note 261, at 722. 
301 Id. 
302 Id. at 723. 
303 Antonin Gregory Scalia, Dissenting Statement to Amendments to the Federal Rules of Civil 
Procedure, 146 F.R.D. 507, 511 (1993). 
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第四款 2000 年之修正 

在多次修法後，民事訴訟規則諮詢委員會持續觀察並評估前揭修法之效

果，發現隨著資訊科技時代來臨，資訊呈現爆炸性成長，且過去修法並未達到

預期效果，故於 2000年再次就證據開示濫用、訴訟延滯及訴訟成本負擔過高之

問題進行修法304。此次修法將證據開示或揭露之範圍劃分為三種類型，一為

「強制揭露」之事證範圍限於「揭露方當事人可能用來支持其主張或抗辯305」

之資訊；二為「與任一造主張或抗辯有關306」之事項，該範圍內之事項開示依

循當事人自治之原則，毋須經法院裁定，得自由進行證據開示；三為「與訴訟

紛爭主題相關307」之事證資料，當事人如欲開示此類資訊，須向法院提起證據

開示動議（motion），證明有正當理由（good cause），且經法院裁定許可後，

方得開示308。 

評論認為，2000年修法具體來說並未限縮證據開示之範圍，而僅僅是將證

據開示所涉之資訊區分為兩種類型，並加強法院對於證據開示程序之管理與介

入309。惟此種制度設計可能造成當事人間不斷就「與訴訟紛爭主題相關」之資

訊開示提起動議，法院及律師們勢必將耗費更多心力及時間處理事證開示之問

題，當事人就事證開示程序之費用負擔可能因此更為增加，整個訴訟程序亦將

更加延滯、不效率310。 

綜上所述，1980至 2000年間的多次修法均係為了解決證據開示範圍過

大、濫用及因此所造成過度開示、訴訟費用增加、訴訟程序延宕之問題。雖然

 
304 Carl Tobias, Congress and the 2000 Federal Civil Rules Amendments, 22 CARDOZO L. REV. 75, 78-
79 (2000). 
305 FED. R. CIV. P. 26(a)(1) (2000). (“…the disclosing party may use to support its claims or defenses.” 
306 FED. R. CIV. P. 26(b)(1) (2000). “Parties may obtain discovery regarding any nonprivileged matter 
that is relevant to any party's claim or defense.”) 
307 FED. R. CIV. P. 26(b)(1) (2000). (“…For good cause, the court may order discovery of any matter 
relevant to the subject matter involved in the pending action.”) 
308 BABCOCK ET AL., supra note 273, at 499. 
309 Morgan Cloud, The 2000 Amendments To The Federal Discovery Rules And The Future Of 
Adversarial Pretrial Litigation, 74 TEMPLE L . REV. 27, 50 (2001). 
310 Id. at 51. 
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修法之成效各界評價分歧，惟總體來說美國證據開示制度逐漸由當事人對抗主

義下，律師管理、當事人完全自主之模式，轉向法院在必要時介入之模式，一

定程度回應了各界對於證據開示程序改革之要求311。 

 

第三項 專利訴訟中證據開示程序之改革 

而在專利訴訟中，過度開示所造成訴訟費用高昂及訴訟程序遲延問題，自

1970年代起，亦逐漸受到法院及律師們關注312。不論是企業內部律師或外部訴

訟律師均同意專利訴訟中大部分的成本費用係用於證據開示程序，而隨著案件

越複雜或標的價額越大，證據開示之花費越高313。甚至有研究顯示專利等智慧

財產訴訟所花費之訴訟費用相較其他民事訴訟高出 62％314。 

評論認為，訴訟費用過高可能對於專利制度激勵創新、研發之目的產生不

利影響，蓋企業在衡量是否投入研發創新時，通常僅在研發成功所可能獲得之

經濟利益大於所有可能的費用支出之情形下，始有誘因投入研發，而關於費用

支出之估計除研發本身之直接成本外，更重要的影響因素係將來行使專利權所

需付出之成本，亦即訴訟成本315。詳言之，專利訴訟成本因素影響企業對於費

用支出之估計有兩個方面，積極層面係企業行使專利權所需付出之成本，即起

訴可能侵權者所需之訴訟費用；消極層面則為在創新研發過程中，可能面對他

人對己方之侵權訴訟，所需支出的訴訟費用，亦即可能因研發涉入侵權訴訟之

風險及因此所生之訴訟費用316。訴訟相關費用與風險在上述兩個層面之影響均

會增加企業對於從事研發並取得專利之成本估計，且減少企業對於研發成功並

 
311 Cloud, supra note 309, at 45. 
312 Harris, supra note 274, at 63. 
313 Id. at 66-68. 
314 Emery G. Lee III & Thomas E. Willging, Litigation Costs in Civil Cases: Multivariate Analysis, in 
REPORT TO THE JUDICIAL CONFERENCE ADVISORY COMMITTEE ON CIVIL RULES 8 (Fed. Judicial Ctr. 
2010). Available at https://www.fjc.gov/sites/default/files/2012/CostCiv1.pdf. 
315 BESSEN & MEURER, supra note 64, at 130. 
316 Id. 
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行使專利權所可能獲得經濟利益之預期，從而減弱企業投入研發，取得專利權

之誘因317。 

實證研究顯示，在專利訴訟直接成本中，占比最高者即為進行證據開示程

序之費用，高達一半之訴訟費用均花費在證據開示程序中318。再者，證據開示

程序亦帶來間接成本，包括商業上之損失，企業經理人、研發人員、行政人員

因準備事證開示資料；具結作證；與律師研擬訴訟策略；出庭等，所耗費之時

間與機會成本，以及企業日常運作、研發項目因而遭受之干擾、延滯均對企業

造成額外之成本花費319。此外，實證研究更指出，自 1990年代起，美國的公開

發行公司，除製藥產業外，在美國專利侵權訴訟所花費之成本大幅超出其就該

專利可能在全球所獲得之經濟收益，如此可能抑制企業創新研發並取得專利之

誘因320。 

因此，實務界亦認為在專利訴訟中，若要追求審理之效率與合理之費用負

擔，即須對於證據開示程序施加一定之限制321。有論者建議證據開示制度應進

行下列變革，如：限制證據開示之期間；對於提出非必要證據開示請求之一方

當事人加徵訴訟費用；限制各種證據開示方法之數量及範圍；減少較耗時費力

之「人證訊問」（Depositions）之次數，而以較節省時間、費用之書面查詢

（Interrogatories）代之等等322。此外，律師們亦建議法院積極利用審前會議

（Pre-trial Conference）及早介入證據開示程序，如此不僅有利於法院儘早熟悉

紛爭事實之全貌，有利於做出簡易判決（Summary judgement）或使當事人確認

與法院間達成對紛爭事實之共識，進而減少不必要的證據開示，緩解過度開示

之情形，從而能夠減輕當事人在蒐集證據之費用負擔323。 

 
317 Id. at 131. 
318 Id. 
319 Id. at 132. 
320 Id. at 141-142. 
321 Harris, supra note 274, at 64. 
322 Id. at 66. 
323 Id. at 69. 
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第四項 數位化時代下的改革 

晚近，隨著網際網路普及，通訊、傳播軟體之發展，以及數位電子儲存技

術、個人電腦與行動裝置之革新，對於商業活動，乃至於個人生活均產生極大

影響324。在數位資訊社會中，資訊的建立、流通及儲存所需之成本越來越低

廉，資訊傳播的速度越來越快速、及時325。又，資料能夠被無限次的重製，且

與「原本」（original record）並無不同，傳統以資料之「形式」外觀作為資料

真實性之判斷標準不再有效，亦即以「原本」為「真正」之前提假設，在數位

時代不再成立，從而衍伸出電子儲存資訊易遭修改，如何確認其證據能力之問

題326。 

此外，由於資料建立之成本低到近乎零，且數位儲存之資料量越來越大，

但儲存成本越來越低廉，大量的資料被創造出來，傳統上四到八個文件櫃即可

裝滿一間小型公司所有的商業文件及營運資料，然而，現今一個小型公司即可

創造並儲存至少約 2000個文件櫃的資料327。再者，現今的資料係動態的，資料

不僅是指個人或商業組織為了一定目的，人為製作之文書資料，更包括電腦、

資料庫、伺服器等後台紀錄系統所記錄之數據資料，而該等電子資訊儲存系統

更無需人工介入，即可定期自動刪除或複寫所儲存之資訊328。最後，資料之儲

存可能分散在企業、客戶、員工或外包廠商等眾多主體之間，如此將造成資訊

保存義務責任主體不明之問題329。前述資訊數位時代所形成之電子化儲存資料

及巨量資料現象，對證據開示制度產生重大衝擊，例如：律師在判斷證據開示

範圍上須要更多資訊科技方面的知識及輔助，亦即如何在巨量資訊中找出與本

案訴訟有關之證據資料；在資訊儲存系統可能定期自動刪除或複寫資料之情形

 
324 GEORGE L. PAUL & BRUCE H. NEARON, THE DISCOVERY REVOLUTION: E-DISCOVERY 
AMENDMENTS TO THE FEDERAL RULES OF CIVIL PROCEDURE 2-3 (2006). 
325 Id. 
326 Id. at 7. 
327 Id. at 5. 
328 Id. at 4. 
329 Id. at 6. 
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下，如何判斷當事人是否違反證據保存義務；在巨量的資料中尋找與本案有關

之資訊時，如何避免侵害當事人與律師間特權事項不被不當地開示；因為資料

變得大量且龐雜，證據開示之成本、訴訟費用隨之提高；證據開示程序所需耗

費之時間更加冗長；所欲開示之證據資料持有人並非他造當事人，而係訴外

人，如外包資訊廠商，以至於取得資訊有所困難等等330。 

鑑此，民事訴訟規則諮詢委員會於 2006年提出針對電子化儲存資訊

（electronically stored information, ESI）證據開示相關之修正，除明定電子化儲

存資訊為證據開示之標的外，更規定何種類型之電子化儲存資訊必須被開示；

如何保護律師、當事人間特權事項不受開示；對於提出電子化儲存資訊之文件

格式及方式；以及建立受開示一方當事人因不可歸責之事由而致證據滅失、損

毀之安全港等，以回應實務上對於電子化儲存資訊證據開示之需求331。 

此外，電子化證據開示（electronic discovery, E-Discovery）在專利訴訟所

造成之影響更為劇烈，聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the 

Federal Circuit, C.A.F.C.）前院長 Rader法官即對司法實務界示警，認為在數位

資訊時代，美國專利訴訟之費用因電子化證據開示造成訴訟成本不成比例地大

幅增加，將嚴重威脅美國聯邦法院系統在國際間專利紛爭解決機構之競爭力

332。其建議法院無需等待國會立法，必須更積極的利用既有的職權，控制證據

開示之費用，並使證據開示程序更加效率化333。其認為電子化證據開示雖然蒐

集了大量證據，惟真正在庭審中使用到的證據資料僅占少數334，顯見專利訴訟

中確實存在過度證據開示之情形，有必要予以改革，降低專利紛爭解決之成

 
330 Id. at 8-9. 
331 BABCOCK ET AL., supra note 273, at 575. 
332 Randall R. Rader, former Chief Judge of the United States Court of Appeals for the Federal Circuit, 
Texas Bar Association Keynote: Patent Law and Litigation Abuse (Nov. 1, 2013), available at 
http://mcsmith.blogs.com/files/rader-2013-ed-tex-bb-speech.pdf. 
333 Rader, supra note 89, at 334. 
334 Id. at 336. (“I saw one analysis that concluded only 0.0074% of the documents produced actually 
made their way onto the trial exhibit list-less than one document in ten thousand.”) 
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本，回復產業界對美國專利審判體系之信心，從而鞏固專利制度，達成鼓勵創

新、研發之制度目的335。 

又，Rader法官更肯定各聯邦地方法院為因應專利訴訟中證據開示程序所

頒行的「地方專利規則」（local patent rules），認為該等地方性程序規則有助

於使專利訴訟中之當事人就證據開示等程序事項有更為清楚依循的法則，有助

於節省訴訟費用，提升審理效率336。 

基此，Rader法官在聯邦巡迴上訴法院院長任內，為因應電子化證據開示

及訴訟費用呈指數性成長之情形，亦針對專利訴訟中電子化儲存資訊開示之問

題訂定「專利訴訟模範電子化證據開示命令337」 （The Model Order Regarding 

E-Discovery in Patent Cases）338。該模範命令藉由在開示電郵證據前，強制當事

人間交換與系爭專利核心相關之文件、被控侵權物、前案、財務帳冊等重要事

證；限制電郵證據開示之數量；移轉證據開示費用負擔等方式，旨在達到控制

電子化證據開示，避免過度開示，從而減輕證據開示程序費用負擔之目的339。 

綜上述，美國證據開示程序在 21世紀面臨數位資訊時代下，資訊爆炸性成

長，過度證據開示所造成訴訟成本高昂及不效率之挑戰，法院延續 1980年代以

來聯邦民事訴訟規則之修法方向，更加積極介入證據開示程序，力圖控制證據

開示之範圍、方法及費用，甚至頒布地方性的證據開示規則，以期能使專利權

人在合理費用負擔下，正當行使權利，亦使被控侵權人不至於因高昂的訴訟費

用而被迫和解，兼顧證據開示程序有效蒐集證據之目的及當事人訴訟權，並確

保專利制度鼓勵研發、創新之意旨能夠有效落實。 

	

 
335 Id.  
336 Id. at 335. 
337 Fed. Cir., E-Discovery Committee, Model Order Regarding E-Discovery in Patent Cases, available 
at http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/announcements/Ediscovery_Model_Order.pdf. 
338 Daniel B. Garrie, The E-Discovery Dance for Patent Litigation: The Federal Circuit Tries to 
Change the Tune, WASH. J. L. TECH. & ARTS, VOL. 8, NO. 4, 487, 489 (2013).  
339 Rader, supra note 8989, at 338. 
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第三節 美國證據開示程序之時程與強制揭露制度 

第一項 時程 

證據開示之時程，依據聯邦民事訴訟規則規定，在原告起訴狀提出於法院

並送達被告，且被告提出答辯狀後，除非豁免於初始揭露（initial disclosure）

或法院另有命令外，兩造必須在在可行的情形下盡快召開證據開示會議

（discovery conference），磋商並提出證據開示計畫（discovery plan），且證據

開示會議最遲必須在審前會議（pretrial conference）前 21天召開340。證據開示

計畫內容應包含雙方當事人就以下事項，如：何時必須完成初始揭露程序；證

據開示之範圍；證據開示之方法及數量；進行證據開示程序之時間表；適用的

證據開示規則等，達成協議341。具體而言，在專利訴訟之證據開示會議中之討

論須包含：雙方所爭執之專利請求項、被控侵權產品、設備、製程方法等資訊

之辨識，以提升資訊揭露之完整性與質量，並有助於擬定證據開示計畫342。另

外，若證據開示之對象涉及電子儲存資訊時，關於電子儲存資訊應以何種資料

形式提出、保存，如何區別特權事項資訊，哪些電子儲存資訊係無法合理取得

等等，均須於證據開示會議中討論並協商343。	

在雙方提出證據開示計畫於法院後，雙方即可開始進行初始揭露及證據開

示，且雙方進行初始揭露同時，法院會核發排程命令（scheduling order），訂

立證據開示程序及審前揭露之最後期限，避免證據開示程序遭到不當延滯344。	

關於初始揭露，聯邦民事訴訟規則要求除非另有約定或法院命令或一方認

為初始揭露在該案中並不適當，而於證據開示會議中提出異議，初始揭露應在

 
340 FED. R. CIV. P. 26(f)(1). 
341 ROGER S. HAYDOCK, DAVID F. HERR, JEFFREY W. STEMPEL, FUNDAMENTALS OF PRETRIAL 
LITIGATION 287 (2013). 
342 ANTHONY J. BATTAGLIA, DISCLOSURE AND DISCOVERY MANUAL UNDER FEDERAL RULES OF CIVIL 
PROCEDURE 9-10 (2019). 
343 Id. at 11. 
344 HAYDOCK ET AL., supra note 341, at 289. 
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證據開示會議結束後 14天內完成揭露345。在證據開示程序進行中，除非雙方另

有約定或法院命令，任何證據開示方法均可依任意的順序使用，且一方證據開

示之進程並不影響他方之證據開示346。	

此外，關於提出文件或電子儲存資訊及進入他造土地勘驗之請求得例外於

傳票或訴狀送達對造超過 21天後提早提出，毋須等待證據開示會議後始得提

出，惟被開示方之文書提出或忍受勘驗須待證據開示會議後始須為之347。再

者，某些時候當事人有在起訴後立即進行快速取證（expedited discovery）之需

求，例如：為保存證據之必要或為聲請臨時禁制令（temporary restraining 

order）或定暫時狀態處分（preliminary injunction），此際要求其待證據開示會

議後方得為之顯然緩不濟急，故當事人為豁免於證據開示會議之唯一方法即係

聲請法院命令，而法院是否核發快速取證命令之標準，有採定暫時狀態處分標

準（preliminary injunction standard），認為聲請人必須證明有無可回復之損

害、本案訴訟勝訴可能性、快速取證聲請與避免無可回復之損害間之關聯，以

及能夠顯示「不准許聲請人快速取證所致之損害大於被聲請人因准許快速取證

所受之損害」之證據348。惟多數實務見解認為，在聯邦民事訴訟規則 1993及

2000年修正後，應採「正當理由」標準（good cause standard），亦即只要快速

取證所帶來的司法行政利益超過對被聲請方之損害，該快速取證之聲請即具備

「正當理由」349。	

 
345 FED. R. CIV. P. 26(a)(1)(c). 
346 FED. R. CIV. P. 26(d)(3). 
347 FED. R. CIV. P. 26(d)(2). 
348 Notaro v. Koch, 95 F.R.D. 403, 405 (S.D.N.Y. 1982). (“Plaintiffs contend that without expedited 
discovery and the resulting earlier trial they will suffer irreparable damage, which they assert 
establishes compelling need for expedited discovery. In such circumstances, courts should require the 
plaintiff to demonstrate (1) irreparable injury, (2) some probability of success on the merits, (3) some 
connection between the expedited discovery and the avoidance of the irreparable injury, and (4) some 
evidence that the injury that will result without expedited discovery looms greater than the injury that 
the defendant will suffer if the expedited relief is granted.”) 
349 Semitool, Inc. v. Tokyo Electron Am., Inc., 208 F.R.D. 273, 276 (N.D. Cal. 2002) (“Good cause 
may be found where the need for expedited discovery, in consideration of the administration of justice, 
outweighs the prejudice to the responding party.”) 
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在證據開示程序進行之過程中，被要求揭露或開示事證之一方如知悉其原

初揭露或開示之資訊不完整或不正確，且補充或更正之資訊無法經證據開示程

序或以書面形式使他造知悉，則其必須及時的補充或更正其所揭露或開示之資

訊予他造350。而所有證據開示或揭露之請求及其回應或異議之文件，均須由當

事人或律師親自簽名確認，就強制揭露之資訊而言，當事人或律師透過簽名，

表示經合理查詢後，基於其所知、所悉及所信而揭露之資訊，自提交之日起係

正確且完整的；而就證據開示而言，當事人或律師透過簽名，表示經合理查詢

後，基於其所知、所悉及所信而為之證據開示請求、開示證據之回覆及拒絕開

示證據之回覆，均符合法律或非基於顯無理由之主張或不當之目的，如：騷

擾、遲延訴訟、增加不必要的訴訟費用，且在個案情形下，不會造成過度、昂

貴或不合理的負擔351。若前揭文件未經當事人或律師簽名，則他造並無義務遵

循該請求或回覆而行動，且除非該當事人或律師及時補正簽名，否則法院應刪

除其證據開示之請求或回覆352。再者，若該簽名確認之內容違反程序規則，且

無實質正當化事由，法院應依聲請或依職權，對於簽名人（通常係律師）或簽

名人所代理之一方當事人施以適當之制裁，該制裁包括責令其負擔合理的費

用，包括因違規行為所生之律師費353。	

此外，關於專家證言或意見之強制揭露，除非兩造約定或法院另定，必須

至少在審判期日前 90天揭露，而若該專家證言或意見旨在抗辯或反駁對造關於

同一主題之證據，則須在對造揭露後 30天內揭露354。另外，關於審前揭露事

項，除非兩造約定或法院另定，必須至少在審判期日前 30天揭露355。最後，所

有揭露之資訊應以書面、簽名之形式，提交對造律師356。	

 
350 FED. R. CIV. P. 26(e)(1). 
351 FED. R. CIV. P. 26(g)(1). 
352 FED. R. CIV. P. 26(g)(2). 
353 FED. R. CIV. P. 26(g)(3). 
354 FED. R. CIV. P. 26(a)(2)(D). 
355 FED. R. CIV. P. 26(a)(3)(B). 
356 FED. R. CIV. P. 26(a)(4). 
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第二項 強制揭露制度（mandatory disclosure） 

美國民事訴訟法上，關於事證蒐集之制度，除證據開示程序外，另有強制

揭露制度，兩者之區分在於強制揭露制度規定，除符合豁免規定、當事人約定

或法院命令外，當事人就強制揭露事項，不待對造提出請求，即須提供予對

造，而證據開示程序則係須待當事人請求，對造始有義務提出357。	

	

第一款 初始揭露（initial disclosure） 

初始揭露要求當事人揭露下列四種事證資料：第一，除單純為質疑憑信性

之資料外，每個「揭露方可能用來支持其主張或抗辯之可開示資訊

（discoverable information）」、該等資訊持有人的姓名、聯絡方式及該等資訊

所涉之證據主題358；第二，除單純為質疑憑信性之資料外，揭露方持有、保管

或控制且可能用來支持其主張或抗辯的所有文件、電子儲存資訊或有體物之複

本（copy）或該等證物類別及保存位址之描述359；第三，揭露方請求損害賠償

之各類損害賠償試算方法，揭露方同時須依聯邦民事訴訟規則第 34條提供文件

或其他證據資料供他方檢查或重製，而前述證據資料除屬於特權事項毋庸揭露

外，應包含所受損害性質及程度之資料360；第四，任何根據契約約定，保險公

司可能依判決負有全部或部分責任或須負擔補償費用之保險契約，且揭露方所

 
357 FED. R. CIV. P. 26(a). 
358 FED. R. CIV. P. 26(a)(1)(A)(i). (“the name and, if known, the address and telephone number of each 
individual likely to have discoverable information—along with the subjects of that information—that 
the disclosing party may use to support its claims or defenses, unless the use would be solely for 
impeachment;”) 
359 FED. R. CIV. P. 26(a)(1)(A)(ii). (“a copy—or a description by category and location—of all 
documents, electronically stored information, and tangible things that the disclosing party has in its 
possession, custody, or control and may use to support its claims or defenses, unless the use would be 
solely for impeachment;”) 
360 FED. R. CIV. P. 26(a)(1)(A)(iii). (“a computation of each category of damages claimed by the 
disclosing party—who must also make available for inspection and copying as under Rule 34 the 
documents or other evidentiary material, unless privileged or protected from disclosure, on which each 
computation is based, including materials bearing on the nature and extent of injuries suffered; …”) 
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提供之文件形式須可供他造當事人依聯邦民事訴訟規則第 34 條進行檢查並重製

361。	

初始揭露所要求揭露之資訊必須是揭露方在揭露時「合理可用」

（reasonably available）362的，該要件應搭配聯邦民事訴訟規則第 26條（g）項

（1）款理解363，亦即當事人應基於被要求揭露時「合理可得」之資訊，而為初

始揭露，且揭露方當事人不得主張因其尚未完成案件之調查，或其質疑他方揭

露之充分性，或他方尚未揭露，而豁免於初始揭露364。初始揭露之主要目的係

加速兩造有關案件重要基礎資訊之交換，並消除該等資訊交換所涉之繁文縟

節，該目的亦與聯邦民事訴訟程序規則確保公正、迅速、平價解決紛爭之立法

意旨相符365。 

	

第二款 專家揭露（expert disclosure） 

在專家揭露程序366中所指之「專家」與證據開示程序中之「專家」證人所

指均係聯邦證據規則（Federal Rules of Evidence）中所規範，基於自身知識、技

能、經驗、訓練或教育，就科學、技術或其他專業知識，提供證言之證人367，

合先敘明。 

專家揭露要求當事人揭露下列事項：揭露方可能用於庭審之專家的身分、

專家意見；專家意見所憑之基礎事實或資訊；前揭基礎事實或資料所憑之原始

數據或資料368。再者，除非另有約定或法院命令，專家意見之揭露必須附隨一

 
361 FED. R. CIV. P. 26(a)(1)(A)(iv). (“for inspection and copying as under Rule 34, any insurance 
agreement under which an insurance business may be liable to satisfy all or part of a possible judgment 
in the action or to indemnify or reimburse for payments made to satisfy the judgment.”) 
362 FED. R. CIV. P. 26(a)(1)(E). (“A party must make its initial disclosures based on the information 
then reasonably available to it.”) 
363 BATTAGLIA, supra note 342, at 17. 
364 David J. Waxse, “Do I Really Have To Do That?” Rule 26(a)(1) Disclosures and Electronic 
Information, 10 RICH. J.L. & TECH. 50, 51 (2004). 
365 Id. 
366 FED. R. CIV. P. 26(a)(2). 
367 FED. R. EVID. 702. 
368 FED. R. CIV. P. 26(a)(2)(A). (“In addition to the disclosures required by Rule 26(a)(1), a party must 
disclose to the other parties the identity of any witness it may use at trial to present evidence under 
Federal Rule of Evidence 702, 703, or 705.”) 
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份經該專家證人簽署之書面報告，該專家意見之書面報告及簽名，不論其係因

涉訟特別聘請之專家或當事人所僱經常性提供專家意見之雇員均須提供369。書

面報告之內容應包含：一份含有專家證人所有意見及其理由之完整聲明、形成

專家意見所依據之事實或資料、任何將被用來總結或支持專家意見之事證、專

家適格之證明文件，包括該專家最近十年公開發表之文獻列表、該專家最近四

年曾經出具口頭或書面專家意見之案件列表、該專家因本案研究及出具專家意

見所得之報酬聲明370。專家揭露之目的在於提供雙方當事人關於將來可能出現

在庭審上之專家意見及其他相關事證資料全面的了解，消除不公平的突襲371。 

此外，在 2010年之前，專家揭露制度所須揭露之資訊包括當事人提供且經

專家檢視之所有文件，請求揭露之一方並無義務證明該等文件確實係專家提供

意見所依賴之文件，是以，縱然係律師之工作成果，只要律師將該等工作成果

給予專家，且專家在意見形成中有參考過該文件，則該律師工作成果即不再屬

於特權事項，而須強制揭露372。惟 2010年修法後，除律師與專家間有關損害賠

償請求相關之通訊、專家在形成意見時所考量之任何事實或資料，以及專家在

形成意見時依據之任何假設外，聯邦民事訴訟規則規定，專家意見或其書面報

告之草稿及專家與律師間通訊內容，原則上屬於工作成果事項，得不予揭露

373。前揭修法理由在於，若拒絕保護專家證人之工作成果將導致不必要的費用

支出，如：律師必須於聘請不同的專家分別供諮詢及作證，並使專家們與不同

的律師合作，以最大程度減少可能被強制揭露之文件或資訊；專家們被交代在

研究問題及提供專家意見時，不要留下任何筆記或有形之文字記載，避免使他

造察覺己方之訴訟策略，上述情形均造成專家在提供專業意見過程之不效率及

增加非必要之支出374。此外，若專家意見之書面報告與其草稿或專家工作成果

 
369 FED. R. CIV. P. 26(a)(2)(B). 
370 FED. R. CIV. P. 26(a)(2)(B). 
371 HAYDOCK ET AL., supra note 341, at 274. 
372 Lamonds v. General Motors Corp., 180 F.R.D. 302, 305 (W.D. Va. 1998). 
373 FED. R. CIV. P. 26(b)(4). 
374 HAYDOCK ET AL., supra note 341, at 276. 
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之內容有所出入或不同時，對造律師更可能將之作為質疑專家意見真實性或攻

擊專家獨立性之依據，以誤導或使陪審團感到困惑375。 

最後，聯邦民事訴訟規則要求，若專家意見或書面報告中之陳述或專家意

見所依據之基礎資訊有所變動、更改或增刪，則當事人負有補充揭露之義務，

須以書面報告，在審前揭露階段予以補充揭露376。若當事人出於惡意、故意或

漠視，而未能補充揭露專家書面報告或證言，則法院得排除任何新增之專家意

見，不予考量377。 

 

第三款 審前揭露（pretrial disclosure） 

審前揭露要求當事人揭露並及時提交，除單純質疑憑信性之證據外，其有

可能在庭審中出示之證據資訊，如：每個證人的姓名、住址及電話號碼，並分

別標示出當事人希望出庭之證人及若有出庭必要，當事人希望聯絡之證人；指

定那些當事人希望以出庭具結方式作證之證人，以及若不做速記，則指定該具

結證詞有關部分之筆錄；對於每份文件或其他證物之標示，包括證據之摘要，

並分別標示出當事人希望提交之證物及若有提交必要，當事人願意提交之證物

378。 

此外，在雙方互相為審前揭露後 14天內，當事人間得及時提交以下異議之

清單：依據聯邦民事訴訟規則第 32條(a)項，就他造提交之具結證言，所為之

異議；以及就他造提交的文件或證物，對於該等證物之證據能力所為之異議及

理由379。若異議未依規定於審前揭露後 14天內提出，則超出法定期間所為之異

議，除非法院認為有正當理由，否則視為放棄異議380。 

 

 
375 Id. 
376 FED. R. CIV. P. 26(a)(2)(E). 
377 BATTAGLIA, supra note 342, at 33. 
378 FED. R. CIV. P. 26(a)(3)(A). 
379 FED. R. CIV. P. 26(a)(3)(B). 
380 FED. R. CIV. P. 26(a)(3)(B). 
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第四節 美國證據開示程序之範圍 

第一項 與當事人主張或抗辯有關之資訊 

在專利訴訟中，證據開示之範圍與其他民事訴訟事件並無太大不同，較為

特殊的是各聯邦地方法院另有頒布「地方專利規則」，就專利訴訟之證據開示

範圍有更具體或限縮之規範381。	

第一款 2000 年以前之範圍 

在 2000年以前，聯邦巡迴上訴法院一致地對於所謂「與訴訟紛爭主題相

關」之事項，採取寬泛之解釋，認為證據開示應廣泛揭露一系列與訴訟紛爭必

要相關之事實予兩造當事人，從而使當事人能夠釐清紛爭事實382。法院更認

為，雖然聯邦民事訴訟規則規定證據開示之範圍須「與訴訟紛爭主題相關」，

惟基於個案情境之不同與多變，實際上在解釋適用「與訴訟紛爭主題相關」此

一不確定法律概念時，不太可能對該概念有明確、嚴格的界線，否則將過於僵

化383。	

值得注意的是，法院認為，若證據開示之請求僅是基於一方當事人之懷疑

或猜測之事項，則不屬於「與訴訟紛爭主題相關」之事項384。舉例而言，在

American Standard, Inc. v. Pfizer, Inc.案385中，專利權人請求就訴外人所銷售「骨

植入物」之銷貨資料予以開示，以證明系爭專利具備商業上成功，作為系爭專

利具備進步性之論據，惟事實審法院認為在該案中，訴外人產品之成功銷售，

並非源於系爭專利之技術特徵，且有許多與系爭專利技術特徵無關之因素同樣

 
381 MOORE ET AL., supra note 233, at 188. 
382 Micro Motion, Inc. v. Kane Steel Co., Inc., 894 F.2d 1318, 1326 (Fed. Cir. 1990). (“Clearly 
discovery is allowed to flesh out a pattern of facts already known to a party relating to an issue 
necessarily in the case.”)  
383 Id. (“While the requirement that discovery be ‘relevant to the subject matter involved’ is to be 
broadly construed, the divergent situations to which it must apply makes it impossible to provide a 
rigid definition of this phrase.”)  
384 Id. (“At the other extreme, requested information is not relevant to ‘subject matter involved’ in the 
pending action if the inquiry is based on the party's mere suspicion or speculation.”)  
385 American Standard Inc. v. Pfizer Inc., 828 F.2d 734 (Fed. Cir. 1987). 
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影響銷售之結果，故認定專利權人主張訴外人產品銷售之成功與系爭專利具備

進步性有關，僅係基於懷疑或猜測，從而訴外人所銷售「骨植入物」之銷貨資

料並非與系爭訴訟紛爭主題相關之事項，聯邦巡迴上訴法院亦肯認事實審法院

前揭論斷，認為事實審法院之論斷並未濫用裁量權386。	

	

第二款 2000 年修正之範圍 

然而，2000年修法後，證據開示之範圍修正為「與任一造主張或抗辯有關

387」之事項，始得不經法院命令，由當事人及律師自治地開示事證；至於「與

訴訟紛爭主題相關」之事項，則須釋明有正當理由，並經法院許可後方得開示

388。聯邦巡迴上訴法院在 2000年後幾乎沒有機會對於「與任一造主張或抗辯有

關」之判斷標準表示意見，惟某些重要原則仍被保留下來，例如：證據開示之

事項本身不必係具備證據能力的，只要該事證經合理推敲能夠連結到具證據能

力之事證，仍屬證據開示之範圍389。 

而在專利訴訟之脈絡下，法院肯認某些種類之資訊屬於「與任一造主張或

抗辯有關」之事項，如：關於商業上成功之證據；境外銷售資訊；與專利無效

抗辯有關之前案；關於所屬技術領域既有技術水準之文件；關於專利產品獨特

性、領先性、可銷售性之資訊；進步性之直接證據；能夠反映侵權者所得利益

之文件；以及產業對於系爭技術發明長期需要之證據390。 

 

第三款 2015 年修正之範圍 

 
386 Id. at 742. 
387 FED. R. CIV. P. 26(b)(1) (2000). (“Parties may obtain discovery regarding any nonprivileged matter 
that is relevant to any party's claim or defense.”) 
388 MOORE ET AL., supra note 233, at 188. 
389 BATTAGLIA, supra note 342, at 45. 
390 MOORE ET AL., supra note 233, at 189. 
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2015年，聯邦民事訴訟規則明文限縮證據開示之範圍，刪除「與訴訟紛爭

主題相關」且證明有正當理由，得經法院命令為證據開示之規定391，現行證據

開示之範圍除原則性規定須「與任一造主張或抗辯有關」事項外，更將原本規

範在聯邦民事訴訟規則第 26條（b）項（2）款之比例原則之衡量要素移至同法

第 26條（b）項（1）款，明確要求證據開示之範圍必須依具體個案衡量是否合

於比例392。	

民事訴訟規則諮詢委員會表示，該修正並非課予當事人或法官單獨一方必

須判斷證據開示是否符合比例之責任與義務，而係法院及雙方當事人均負有考

慮證據開示之請求是否在個案中符合比例，並以此解決證據開示紛爭之責任

393。倘雙方當事人就證據開示之範圍是否合於比例無從達成合意時，雙方須在

證據開示會議中，向法院釋明該證據開示請求所涉之比例衡量因素，使法院能

夠在充分資訊下，決定證據開示之範圍，舉例而言，若被要求提交事證之一方

提出事證，釋明該證據開示請求之費用負擔係不合理的，則請求證據開示之一

方則須解釋為何其認為該請求對於解決紛爭具有重要性，而法院應在權衡雙方

論證及其他比例衡量因素下，於個案中決定最適之證據開示範圍394。 

 

第四款 判斷開示範圍之考量要素 

 
391 BATTAGLIA, supra note 342, at 47. 
392 Adam Steinman, The End of an Era? Federal Civil Procedure After the 2015 Amendments, 66 
EMORY L.J. 1, 29 (2016). 
393 FED. R. CIV. P. 26 advisory committee’s note to 2015 amendment. (“Restoring the proportionality 
calculation to Rule 26(b)(1) does not change the existing responsibilities of the court and the parties to 
consider proportionality, and the change does not place on the party seeking discovery the burden of 
addressing all proportionality considerations. Nor is the change intended to permit the opposing party 
to refuse discovery simply by making a boilerplate objection that it is not proportional. The parties and 
the court have a collective responsibility to consider the proportionality of all discovery and consider it 
in resolving discovery disputes.”) 
394 Id. (“A party claiming undue burden or expense ordinarily has far better information — perhaps the 
only information — with respect to that part of the determination. A party claiming that a request is 
important to resolve the issues should be able to explain the ways in which the underlying information 
bears on the issues as that party understands them. The court’s responsibility, using all the information 
provided by the parties, is to consider these and all the other factors in reaching a case-specific 
determination of the appropriate scope of discovery.”) 
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聯邦民事訴訟規則所定之比例衡量因素包括：訴訟標的之重要性；訴訟標

的之價額；雙方當事人對於相關事證近用的相對能力；雙方當事人之財務資

源；證據開示對於紛爭解決之重要性；證據開示請求所帶來之負擔或費用是否

超出證據開示請求所帶來的利益395。	

首先，訴訟標的之重要性不純粹繫諸於金錢請求之數額，尚包括非金錢之

請求，且訴訟標的之重要性應以哲學、社會或制度上重要與否判斷之，如言論

自由之紛爭、勞雇爭議等具有個人、公共政策或制度上重要性之訴訟，均屬重

要之訴訟標的396。其次，訴訟標的價額對於比例性之衡量亦有影響，舉例而

言，原告因被告侵害其營業秘密而向被告請求超過 1億美元之損害賠償，同時

請求被告開示其原始碼，以利比對被告是否侵害原告營業秘密，法院認為考量

原告訴訟標的價額極高，原告之證據開示請求應被允許397。	

再者，關於雙方當事人之財務資源因素，是否具決定性影響，法院見解不

一，有認為縱然係美國境外之公司，亦不得以無法負擔美國訴訟之律師費用為

由，抗辯欠缺資金而拒絕證據開示，故當事人之財務資源並非是否允許證據開

示之決定性因素398。惟另有認為，若證據開示請求造成他造不正當的費用負

擔，則應考量兩造之財務資源、能力，甚至要求請求證據開示之一造負擔相關

費用399。	

 
395 FED. R. CIV. P. 26(b)(1). (“Unless otherwise limited by court order, the scope of discovery is as 
follows: Parties may obtain discovery regarding any nonprivileged matter that is relevant to any party’s 
claim or defense and proportional to the needs of the case, considering the importance of the issues at 
stake in the action, the amount in controversy, the parties’ relative access to relevant information, the 
parties’ resources, the importance of the discovery in resolving the issues, and whether the burden or 
expense of the proposed discovery outweighs its likely benefit. Information within this scope of 
discovery need not be admissible in evidence to be discoverable.”) 
396 BATTAGLIA, supra note 342, at 49. 
397 Vesta Corp. v. Amdocs Mgmt. Ltd., No. 3:14-cv-01142-HZ, at 8 (D. Or. Feb. 21, 2017). 
“Defendants do not persuade the Court that the burden or expense of proposed discovery outweighs its 
likely benefit, given the significant resources of the parties and the high amount of damages alleged by 
Plaintiff.”  
398 Goes Int'l, AB v. Dodur Ltd., No. 14-cv-05666-LB (N.D. Cal. Jan. 12, 2017). 
399 Elkharwily v. Franciscan Health Sys., No. 3:15-cv-05579-RJB (W.D. Wash. June 30, 2016). 
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值得注意的是，聯邦民事訴訟規則要求證據開示之範圍判斷應考量「雙方

當事人對於相關事證近用的相對能力」，蓋在某些訴訟中，當事人雙方處於

「資訊不對稱」之情形下，一方能掌握之資訊極少，而另一方則掌握大量或全

部之資訊400。民事訴訟規則諮詢委員會表示，於此情形，證據開示之責任，在

實然面及應然面均應落在掌握大量或全部事證資訊之一方，方屬妥適401。此一

修法更強化了文獻上認為在當事人對於事證近用地位不對等之情形下，更需要

證據開示程序之見解402。舉例而言，在專利侵權訴訟中，原告主張被告侵害其

專利權，應負損害賠償責任，並請求被告開示其銷售被控侵權物之銷貨紀錄，

以利原告據此計算具體損害賠償之金額，法院表示原告所請求之證據資料與估

計損害賠償金額直接相關，且原告欠缺其他手段取得該證據資料，然而，要求

被告提供該等被控侵權物之銷貨紀錄極為容易，故法院認為被告應提供其銷售

被控侵權物之銷貨紀錄予原告403。	

此外，聯邦民事訴訟規則第 26條（b）項（1）款中，所謂與任一方主張或

抗辯「有關」之事項，其範圍如何判斷，並不容易。自 Hickman v. Taylor案404

以來，聯邦最高法院對於「有關」一詞均採極為廣泛之解釋，祇需雙方有共識

所蒐集且對訴訟重要之事項均屬之405。其後，在 Oppenheimer Fund, Inc. v. 

 
400 See: FED. R. CIV. P. 26 advisory committee, supra note 393. (“The direction to consider the parties’ 
relative access to relevant information adds new text to provide explicit focus on considerations already 
implicit in present Rule 26(b)(2)(C)(iii). Some cases involve what often is called ‘information 
asymmetry.’ One party — often an individual plaintiff — may have very little discoverable 
information. The other party may have vast amounts of information, including information that can be 
readily retrieved and information that is more difficult to retrieve. In practice these circumstances often 
mean that the burden of responding to discovery lies heavier on the party who has more information, 
and properly so.”) 
401 Id. 
402 Adam Steinman, The End of an Era? Federal Civil Procedure After the 2015 Amendments, 66 
EMORY L.J. 1, 30 (2016). 
403 Fractus, S.A. v. ZTE Corp., CIVIL ACTION No. 3:18-CV-2838-K, at 6 (N.D. Tex. May 14, 2019). 
(“Another consideration in determining the importance of the discovery is the parties' relative access to 
relevant information. The relevant information sought through this Motion are the Defendants' sales 
records. The Defendants have easy access to these records. Fractus does not. This consideration weighs 
in favor of allowing the production.”)  
404 Hickman v. Taylor, 329 U.S. 495 (1947). 
405 Id. at 507. (“Mutual knowledge of all the relevant facts gathered by both parties is essential to 
proper litigation.”) 
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Sanders案406中，聯邦最高法院稍微具體地闡述「有關」一詞應廣泛地解釋為涵

蓋所有存在或可能存在，或可合理推得其存在或可能存在之事項407。然而，前

揭最高法院見解仍十分抽象，下級法院因此認為，縱然「有關」一詞應廣泛解

釋，請求證據開示仍須達一定門檻，避免造成摸索證明408。再者，有法院認為

在判斷證據開示請求之事項是否「與任一方主張或抗辯有關」時，較務實的作

法係去審酌比例衡量之數個因素，而非在新、舊法之間畫出明確的界線409。 

 

第五款 專利侵權訴訟下之開示範圍 

而在專利侵權訴訟之脈絡下，法院認為「與任一方主張或抗辯有關」事項

之證據開示，不僅包括與被控侵權物之技術特徵關聯之事項，更包含任何與被

控侵權物「合理近似」（reasonably similar）的物品及其技術特徵410。該「合理

近似」之標準原初係立基於「專利侵權之主張係為了提供被控侵權人關於特定

侵權主張之認識」此一前提下，換言之，揭露任何與被控侵權物「合理近似」

的物品及其技術特徵，方有助於被控侵權人了解被指控侵權之範圍與事項，惟

在應受開示之事證並非公開可取得之情形下，證據開示程序要求揭露任何與被

控侵權物「合理近似」的物品及其技術特徵並非為了幫助被告了解被指控侵權

之範圍與事項，而係為了在證據近用不對等之情形下，幫助原告具體特定被告

 
406 Oppenheimer Fund, Inc. v. Sanders, 437 U.S. 340 (1978). 
407 Id. at 351. (“The key phrase in this definition — "relevant to the subject matter involved in the 
pending action" — has been construed broadly to encompass any matter that bears on, or that 
reasonably could lead to other matter that could bear on, any issue that is or may be in the case.”)  
408 Hofer v. Mack Trucks, Inc., 981 F.2d 377, 380 (8th Cir. 1992). (“Some threshold showing of 
relevance must be made before parties are required to open wide the doors of discovery and to produce 
a variety of information which does not reasonably bear upon the issues in the case.”)  
409 Department of Housing and Urban Development, 199 F.R.D. 168, 172 (D. Md. 2001). (“Lest 
litigants and the court become consumed with the philosophical exercise of debating the difference 
between discovery relevant to the " claims and defenses" as opposed to the " subject matter" of the 
pending action-the juridical equivalent to debating the number of angels that can dance on the head of a 
pin-the practical solution to implementing the new rule changes may be to focus more on whether the 
requested discovery makes sense in light of the Rule 26(b)(2) factors, than to attempt to divine some 
bright line difference between the old and new rule.”) 
410 Epicrealm Licensing, LLC v. Autoflex Leasing, Inc., Cases No. 2:05-CV-163-DF-CMC, 2:05-CV-
356-DF-CMC, 2007 WL 2580969, at 3 (E.D. Tex. Aug. 27, 2007). 
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所可能侵害其專利權之被控侵權產品及其他非公開且由被控侵權人持有之事證

資料411。法院認為請求證據開示之一方所請求開示之標的必須與已知的被控侵

權產品「合理近似」，且基於所涉專利均不相同，法院應依個案具體情況判斷

證據開示之請求標的是否符合「合理近似」之標準412。再者，所請求開示之資

訊是否公開可得，對於原告能否特定專利侵權主張及證據開示請求之影響亦應

列入法院審酌因素413。 

此外，部分聯邦地方法院頒布地方專利規則，對於專利侵權訴訟及專利無

效抗辯訂立更具體、明確之證據開示規範414。舉例而言，東德州聯邦地方法院

頒定之「專利規則」即明定，原告專利權人必須在證據開示會議開始至少 10天

前，揭露所有涉及主張侵權的請求項；（如已知）對應之被控侵權設備、產

品、裝置、流程或方法及其特定之型號或商品名稱；侵權要件比對之圖表，包

括文義及均等侵權之主張；各請求項主張之優先權日等事項415。此外，就抗辯

專利有效性之被告而言，須在收受原告前揭資訊 45天後，提交關於抗辯進步性

之前案、其技術特徵之組合方式及理由；抗辯系爭請求項不符明確揭露或據以

實施要件等理由及資訊416。觀諸前述專利規則可知，在專利訴訟之脈絡下，部

分法院對於當事人在訴訟前之準備要求較高，換言之，若要求當事人能在證據

開示會議前揭露更多具體、特定資訊，則後續在證據開示之範圍將能夠有效限

縮417。 

總而言之，在美國專利侵權訴訟中，由於證據開示之範圍相當廣泛，當事

人間得請求對造或第三人提交「與任一造主張或抗辯有關」之事證，從而較少

 
411 Honeywell Intern. Inc. v. Acer America Corp., 655 F.Supp.2d 650, 655 (E.D. Tex. 2009). 
412 Id. at 658. 
413 Id.  
414 MOORE ET AL., supra note 233, at 191. 
415 PATENT RULES OF UNITED STATES DISTRICT COURT EASTERN DISTRICT OF TEXAS 3-1. 
416 PATENT RULES OF UNITED STATES DISTRICT COURT EASTERN DISTRICT OF TEXAS 3-3. 
417 MOORE ET AL., supra note 233, at 191. 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

DOI:10.6814/NCCU202100428

 107  

發生專利權人難以證明侵權行為存在或損害賠償範圍不明之問題，有效緩解專

利侵權訴訟中當事人事證近用機會不對等之困境418。 

 

第二項 證據開示之例外 

美國法下，證據開示範圍之例外包含基於親密關係或職務關係而生之秘匿

特權以及由當事人與律師間秘匿特權（下稱「律師秘匿特權」）派生而來之律

師工作成果事項。以下本文將聚焦於實務上最為重要之律師秘匿特權事項及律

師工作成果事項，俾利讀者了解其內涵。	

	

第一款 律師秘匿特權事項 

依聯邦民事訴訟規則規定，證據開示之範圍不包括「特權事項」（privilege 

matter），亦即若該等事項屬於特權事項，則例外不屬於證據開示之範圍，得拒

絕向他造開示419。所謂特權事項，除證人不自證己罪特權外，尚包括基於專業

職業或親密關係所生之特權事項，如：醫生病患間、牧師與懺悔者間、配偶間

等等。	

在民事證據開示程序中最重要的則是律師與當事人間之秘匿特權事項以及

前揭信賴關係下所衍生出之律師工作成果事項420，該等事項通常用於保護律師

與當事人間就所涉訴訟紛爭通訊之敏感內容，如個案中事實或法律分析、訴訟

攻防策略、證據開示策略等若公開將嚴重影響訴訟成敗之資訊421。	

倘一方當事人以渠等所持有之事證資料屬於律師秘匿特權事項或其律師以

律師工作成果事項為由而拒絕開示，渠等必須明示其特權抗辯，並以不洩漏特

權事項或保護其內容之方式，描述渠等所拒絕提交或揭露之文件、通訊內容或

 
418 黃國昌，營業秘密在智慧財產權訴訟之開示與保護−以秘密保持命令之比較法考察為中心，
臺北大學法學論叢，68期，頁 171，2008年 12月。 
419 FED. R. CIV. P. 26(b)(5). 
420 BABCOCK ET AL., supra note 273, at 518-519. 
421 MOORE ET AL., supra note 233, at 226. 
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有形之物，使他造能夠依據其描述，評估渠等特權事項之抗辯422。此外，若某

些資訊於提交後，提交一方當事人或其律師始主張該等資訊係屬律師秘匿特權

事項或律師工作成果事項，該當事人必須通知收受該等資訊之人關於特權事項

之主張及其理由，並持續保存該等資訊直至法院決斷該等資訊是否屬特權事項

為止423。	

而在受通知後，收受該等資訊之人，應及時返還、隔絕或銷毀該等資訊或

其複本，且在確定該等資訊是否屬於特權事項前，不得使用或揭露該等資訊

424。再者，倘資訊受領人在獲通知前已揭露該等資訊，則應採取合理措施回收

系爭資訊，並及時將該等資訊彌封送交法院，由法院決斷是否為特權事項425。	

律師秘匿特權事項係指當事人為諮詢法律意見與律師間通訊之內容，惟律

師秘匿特權事項並不包括該等通訊內容所依據之基礎事實426，而制度上承認律

師秘匿特權之目的在於保障當事人與律師間之信賴關係，確保當事人能夠完全

且坦白的與律師透露所有訴訟相關事實、資訊，以利律師在充分信賴及資訊

下，為其提供有助益之法律意見427。又，律師秘匿特權之權利主體原則上係委

託律師之「當事人」，僅有當事人本身始得主張該等特權428，而在當事人為法

人組織之情形時，所謂律師秘匿特權事項，並不限於經營、管理階層人員為了

獲取法律意見與律師間之通訊內容，尚包括基層員工為了獲取法律意見與律師

間之通訊內容，蓋在法人組織內，真正承辦業務、執行上級決策，對於業務細

節或工作內容等基礎事實最為了解者，通常係基層之員工429，而非管理階層之

 
422 FED. R. CIV. P. 26(b)(5)(A). 
423 FED. R. CIV. P. 26(b)(5)(B). 
424 FED. R. CIV. P. 26(b)(5)(B). 
425 FED. R. CIV. P. 26(b)(5)(B). 
426 Philadelphia v. Westinghouse Electric Corp., 205 F. Supp. 830, 831 (ED Pa. 1962). (“[T]he 
protection of the privilege extends only to communications and not to facts. A fact is one thing and a 
communication concerning that fact is an entirely different thing. The client cannot be compelled to 
answer the question, `What did you say or write to the attorney?' but may not refuse to disclose any 
relevant fact within his knowledge merely because he incorporated a statement of such fact into his 
communications to his attorney.”)  
427 MOORE ET AL., supra note 233, at 226. 
428 Roberts v. Heim, 123 F.R.D. 614, 639 (N.D. Cal. 1988). 
429 Upjohn Co. v. United States, 449 U.S. 383, 391 (1981). (“In the corporate context, however, it will 
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董事、經理人或高階主管，律師透過與基層員工之溝通，方能準確掌握相關事

實，並提供有用的法律意見430。	

	

第二款 律師工作成果事項 

律師工作成果事項得豁免於證據開示之確立，源於一起拖船沉船致船員傷

亡事故，死亡船員之家屬因此向拖船船東提告，被告之律師為了訴訟目的，私

下訪問倖存之船員及涉及沉船事故之相關證人，並紀錄證人之陳述，作成備忘

錄，原告因而在證據開示程序中要求被告律師提交前述證人陳述之書面紀錄及

律師作成之備忘錄，被告拒絕提出，並抗辯該等資料屬於律師基於與當事人間

之秘匿特權，為了訴訟目的而作成，且原告試圖以非直接之方式取得律師私人

文件，將如同要求對造律師提交其心智思想，有害於律師業務之執行431。 

聯邦最高法院認為律師為訴訟目的而與第三人通訊所紀錄之書面文件因並

非其與當事人間之通訊內容，不屬於律師秘匿特權事項，然而，在無任何證據

顯示必要性；或證明原告可能因法院駁回其證據開示請求而受有困難或不公

正；或原告對訴訟之準備將因此受不當妨礙之情形下，原告請求開示前揭含有

 
frequently be employees beyond the control group as defined by the court below — "officers and 
agents . . . responsible for directing [the company's] actions in response to legal advice" — who will 
possess the information needed by the corporation's lawyers. Middle-level — and indeed lower-level 
— employees can, by actions within the scope of their employment, embroil the corporation in serious 
legal difficulties, and it is only natural that these employees would have the relevant information 
needed by corporate counsel if he is adequately to advise the client with respect to such actual or 
potential difficulties.”) 
430 Id. at 397. (“Our decision that the communications by Upjohn employees to counsel are covered by 
the attorney-client privilege disposes of the case so far as the responses to the questionnaires and any 
notes reflecting responses to interview questions are concerned.”)  
431 Hickman v. Taylor, 329 U.S. 495, 499 (1947). (“The tug owners, through Fortenbaugh, answered 
all of the interrogatories except No. 38 and the supplemental ones just described. While admitting that 
statements of the survivors had been taken, they declined to summarize or set forth the contents. They 
did so on the ground that such requests called "for privileged matter obtained in preparation for 
litigation" and constituted "an attempt to obtain indirectly counsel's private files." It was claimed that 
answering these requests "would involve practically turning over not only the complete files, but also 
the telephone records and, almost, the thoughts of counsel.”) 
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被告律師內心想法及印象之書面資料432，法院認為該等請求欠缺必要性及正當

化事由，且違反了合乎法秩序進行訴訟之政策，故不屬於證據開示之範疇433。 

再者，法院認為律師在執行職務時，必須保有一定程度的隱私，免於受到

對造律師不必要之侵擾，具體而言，律師在沒有不合理或不必要干擾之情形

下，蒐集資訊；篩選、過濾出有關聯之事實；準備法律理論；並安排訴訟策略

係在法治框架內行事，以促進司法公正並保障客戶利益所行之有年且必要的方

式434。前述工作內容反映在一系列的訪談、陳述、備忘錄、信件、簡報、內心

印象、個人確信等有形或無形之方面，而被稱為律師工作成果事項，倘輕易容

許對造律師能夠獲取上述資訊，則將導致律師不願意將自己工作之內容或形成

法律見解之過程形諸於文字，從而造成律師在執行業務時無效率、不公平或不

誠信行為之情形，損害律師專業、客戶利益及司法公正435。而後，國會亦將律

師工作成果事項明定於聯邦民事訴訟規則之中，現行聯邦民事訴訟規則規定，

原則上一方當事人不得就他造或其代表人，包括律師、顧問、擔保人、保證

 
432 Id. at 509. (“We are thus dealing with an attempt to secure the production of written statements and 
mental impressions contained in the files and the mind of the attorney Fortenbaugh without any 
showing of necessity or any indication or claim that denial of such production would unduly prejudice 
the preparation of petitioner's case or cause him any hardship or injustice.”) 
433 Id. at 510. (“Here is simply an attempt, without purported necessity or justification, to secure 
written statements, private memoranda and personal recollections prepared or formed by an adverse 
party's counsel in the course of his legal duties. As such, it falls outside the arena of discovery and 
contravenes the public policy underlying the orderly prosecution and defense of legal claims. Not even 
the most liberal of discovery theories can justify unwarranted inquiries into the files and the mental 
impressions of an attorney.”) 
434 Id. at 510-511. (“Historically, a lawyer is an officer of the court and is bound to work for the 
advancement of justice while faithfully protecting the rightful interests of his clients. In performing his 
various duties, however, it is essential that a lawyer work with a certain degree of privacy, free from 
unnecessary intrusion by opposing parties and their counsel. Proper preparation of a client's case 
demands that he assemble information, sift what he considers to be the relevant from the irrelevant 
facts, prepare his legal theories and plan his strategy without undue and needless interference. That is 
the historical and the necessary way in which lawyers act within the framework of our system of 
jurisprudence to promote justice and to protect their clients' interests.”) 
435 Id. at 511. (“This work is reflected, of course, in interviews, statements, memoranda, 
correspondence, briefs, mental impressions, personal beliefs, and countless other tangible and 
intangible ways — aptly though roughly termed by the Circuit Court of Appeals in this case as the 
"work product of the lawyer." Were such materials open to opposing counsel on mere demand, much of 
what is now put down in writing would remain unwritten. An attorney's thoughts, heretofore inviolate, 
would not be his own. Inefficiency, unfairness and sharp practices would inevitably develop in the 
giving of legal advice and in the preparation of cases for trial. The effect on the legal profession would 
be demoralizing. And the interests of the clients and the cause of justice would be poorly served.”) 
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人、保險人或代理人，為了預期可能發生的訴訟或已發生之訴訟所準備之文件

或有形之物，請求證據開示436。法院更認為，律師工作成果之保護亦及於無形

之物，若非如此，則將造成律師所做成之文件及書面紀錄獲得保護，而律師本

人將被迫提供證言之怪異狀況437。 

此外，聯邦民事訴訟規則要求律師工作成果事項須與「預期的訴訟有

關」，惟其範圍為何，不無疑義，蓋現今社會幾乎所有商業決策都有可能涉訟

之預期，但若解釋上限於為已起訴之特定訴訟所準備之資料，則似乎過於限

縮，聯邦第二上訴巡迴法院認為，聯邦民事訴訟規則並未要求律師工作成果事

項必須係為了協助訴訟行為所準備，更非要求該文件之準備必須主要或專門用

來協助訴訟438。 

再者，由於預期訴訟而製作之文件可能同時係為了受該預期訴訟影響之商

業決策而做成，此時仍屬律師工作成果事項439，法院認為只要是因為預期訴訟

而製作之文件，縱然包括對於訴訟結果可能之分析，仍不因其旨在協助商業決

策而喪失律師工作成果事項特權之保護440。換言之，律師工作成果事項特權係

為了保護律師在當事人對抗主義下之訴訟準備過程中，免於受他造律師窺探其

為了準備訴訟而做成之書面文件的恐懼441。是以，縱然文件之做成可能有多重

 
436 FED. R. CIV. P. 26(b)(3)(A). 
437 In re Cendant Corp. Sec. Litig., 343 F.3d 658, 662-63 (3d Cir.2003). 
438 U.S. v. Adlman, 134 F.3d 1194, 1198 (2d Cir. 1998). (“We believe that a requirement that 
documents be produced primarily or exclusively to assist in litigation in order to be protected is at odds 
with the text and the policies of the Rule. Nowhere does Rule 26(b)(3) state that a document must have 
been prepared to aid in the conduct of litigation in order to constitute work product, much less 
primarily or exclusively to aid in litigation. Preparing a document "in anticipation of litigation" is 
sufficient.”) 
439 Id. at 1195. (“We hold that a document created because of anticipated litigation, which tends to 
reveal mental impressions, conclusions, opinions or theories concerning the litigation, does not lose 
work-product protection merely because it is intended to assist in the making of a business decision 
influenced by the likely outcome of the anticipated litigation.”) 
440 Id. at 1202. (“Where a document is created because of the prospect of litigation, analyzing the 
likely outcome of that litigation, it does not lose protection under this formulation merely because it is 
created in order to assist with a business decision.”)  
441 In re Sealed Case, 146 F.3d 881, 884 (D.C. Cir. 1998). (“By ensuring that lawyers can prepare for 
litigation without fear that opponents may obtain their private notes, memoranda, correspondence, and 
other written materials, the privilege protects the adversary process.”) 
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之目的，倘依據文件之性質及個案之情況可認為該文件之取得或做成係基於將

來可預見的訴訟，即屬於律師工作成果事項442，而律師必須證明其在做成該書

面文件時，主觀上確信訴訟極有可能發生，且該確信在客觀上尚屬合理443。 

另外，律師就他造所提交之證據資料所做之揀選是否屬於律師工作成果事

項，而受保護？法院認為律師就他造提交之大量文件所做之選擇或挑選過程，

不可避免的顯露律師對於證據資料或個案訴訟策略之內心印象及法律見解，故

該等經律師揀選之證據資料組合屬於律師工作成果事項而受保護，得不予揭露

444。質言之，從成千上萬的文件中揀選及排序特定數份文件之動作無疑地將揭

露律師對於個案所瞭解或認識的重要之點，而此種對於證據資料之選擇及提煉

通常比純粹的法律研究更為重要445。 

 

第三款 專利侵權訴訟下證據開示例外之爭議 

而在專利侵權訴訟中，關於律師秘匿特權或律師工作成果事項範圍所生之

爭議主要在於，當被控侵權人以其曾於被訴前後諮詢專利律師（patent 

attorney）446，獲得專利無效（invalidity opinions）及不侵權法律意見 （non-

infringement opinions）為由，抗辯其繼續實施系爭專利發明係因其主觀上認為

 
442 Id. (“The "testing question" for the work-product privilege, we have held, is "`whether, in light of 
the nature of the document and the factual situation in the particular case, the document can fairly be 
said to have been prepared or obtained because of the prospect of litigation.”)  
443 Id. (“For a document to meet this standard, the lawyer must at least have had a subjective belief that 
litigation was a real possibility, and that belief must have been objectively reasonable.”)  
444 Sporck v. Peil, 759 F.2d 312, 315 (3d Cir. 1985). (“Petitioner concedes that the individual 
documents that comprise the grouping are not attorney work product, but argues that the selection 
process itself represents defense counsel's mental impressions and legal opinions as to how the 
evidence in the documents relates to the issues and defenses in the litigation. Because identification of 
the documents as a group will reveal defense counsel's selection process, and thus his mental 
impressions, petitioner argues that identification of the documents as a group must be prevented to 
protect defense counsel's work product. We agree.”) 
445 Id. at 316. (“In selecting and ordering a few documents out of thousands counsel could not help but 
reveal important aspects of his understanding of the case. Indeed, in a case such as this, involving 
extensive document discovery, the process of selection and distillation is often more critical than pure 
legal research.”) 
446 美國專利律師（Patent Attorney）專指通過專利資格考試（Patent Bar Examination）之律師，
而專利資格考試要求應考人必須有理工科之學士學位，故專利律師同時具備法律及理工專業。 
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專利無效或不侵害系爭專利，並提交該等關於侵權鑑定及專利有效性之律師意

見，欲證明其非屬故意侵害專利權，其是否亦就專利無效與不侵權之主題事

項，放棄律師秘匿特權及律師工作成果事項特權？放棄之範圍為何？ 

就此，聯邦上訴巡迴法院認為，若當事人利用非訟律師給予之法律意見作

為攻防方法時，其等同於放棄律師秘匿特權，倘當事人藉由放棄律師秘匿特

權，揭露非訟律師之法律意見作為攻防方法，則其將同時揭露與該非訟律師就

同一主題事項通訊之內容，放棄律師秘匿特權保護，蓋此見解是為了防止當事

人濫用律師秘匿特權，亦即當事人對於有利於己之法律意見，放棄律師秘匿特

權，以之為攻防方法，反之，對於不利於己之法律意見，則保留律師秘匿特

權，不予揭露之不公平情形447。 

相對而言，律師工作成果事項所保護的是既非律師秘匿特權，又與當事人

主張或抗辯有關之文件及有形之物，其目的在於保障律師之思維過程與法律意

見不受對造律師窺探之影響，以促進有效的當事人對抗制度448。不同於放棄律

師秘匿特權，關於律師工作成果事項之放棄，僅及於「事實」或「非意見」之

工作成果449。當事人以非訟律師給予之法律意見作為攻防方法，並不等於給予

對造無限制閱覽其事證資料或掠奪其訴訟策略450，而僅僅是使法院了解被告之

 
447 In re Echostar Communications Corp., 448 F.3d 1294, 1301 (Fed. Cir. 2006). (“The client can 
waive the attorney-client privilege when, for instance, it uses the advice to establish a defense. See id. 
However, selective waiver of the privilege may lead to the inequitable result that the waiving party 
could waive its privilege for favorable advice while asserting its privilege on unfavorable advice. XYZ 
Corp.,348 F.3d at 24. In such a case, the party uses the attorney-client privilege as both a sword and a 
shield. Id.; Fort James Corp.,412 F.3d at 1349. To prevent such abuses, we recognize that when a party 
defends its actions by disclosing an attorney-client communication, it waives the attorney-client 
privilege as to all such communications regarding the same subject matter.”) 
448 Id. (“We recognize work-product immunity because it promotes a fair and efficient adversarial 
system by protecting "the attorney's thought processes and legal recommendations" from the prying 
eyes of his or her opponent.”) 
449 Id. at 1302. (“However, work product waiver is not a broad waiver of all work product related to 
the same subject matter like the attorney-client privilege. Martin Marietta Corp.,856 F.2d at 626. 
Instead, work-product waiver only extends to "factual" or "non-opinion" work product concerning the 
same subject matter as the disclosed work product.See id. at 625 (noting that a party "impliedly waived 
the work-product privilege as to all non-opinion work-product on the same subject matter as that 
disclosed.") ( citing Nobles,422 U.S. at 239, 95 S.Ct. 2160).” 
450 Id. at 1303. (“By asserting the advice-of-counsel defense to a charge of willful infringement, the 
accused infringer and his or her attorney do not give their opponent unfettered discretion to rummage 
through all of their files and pillage all of their litigation strategies.”)  
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主觀意圖為何451，因此判斷當事人放棄特權之範圍重點在於防止當事人濫用特

權事項，獲取不當之訴訟優勢452。 

具體而言，律師工作成果事項分為三類，其一為體現當事人與律師關於訴

訟標的之通訊內容所生之文件，如傳統的法律意見書；其二為律師本身分析法

律、事實、訴訟策略等反映律師內心想法，但未提供予當事人之文件；其三為

紀錄或討論關於當事人與律師間就訴訟標的通訊內容所做成之文件，該等文件

並非當事人與律師間之通訊內容453。就第一類事項而言，如同律師秘匿特權之

放棄，若當事人以律師之法律意見作為非故意侵權之抗辯時，其即放棄該等事

項之特權，應予揭露454。就第二類事項而言，該等事項因從未提供予當事人，

根據聯邦民事訴訟規則，與「意見」相關的律師工作成果事項，應受到最高的

保護，並不在證據開示範圍之內，縱然被控侵權之當事人得就其與律師通訊內

容中涉及律師「意見」之文件予以揭露，惟律師本身對於應給予當事人何種意

見之分析及思辨並不因此而放棄保護455。質言之，由於第二類事項僅涉及律師

純粹之想法或見解，且從未予當事人知悉，不會造成當事人獲取不當之訴訟優

 
451 Id. (“Work-product waiver extends only so far as to inform the court of the infringer's state of mind. 
Counsel's opinion is not important for its legal correctness. It is important to the inquiry whether it is 
"thorough enough, as combined with other factors, to instill a belief in the infringer that a court might 
reasonably hold the patent is invalid, not infringed, or unenforceable.”) 
452 Id. (“The overarching goal of waiver in such a case is to prevent a party from using the advice he 
received as both a sword, by waiving privilege to favorable advice, and a shield, by asserting privilege 
to unfavorable advice.”)  
453 Id. at 1302. (“That being said, we recognize at least three categories of work product that are 
potentially relevant to the advice-of-counsel defense here. They include: (1) documents that embody a 
communication between the attorney and client concerning the subject matter of the case, such as a 
traditional opinion letter; (2) documents analyzing the law, facts, trial strategy, and so forth that reflect 
the attorney's mental impressions but were not given to the client; and (3) documents that discuss a 
communication between attorney and client concerning the subject matter of the case but are not 
themselves communications to or from the client.”) 
454 Id. (“As to the first category, we already noted in section A that when a party relies on the advice-
of-counsel as a defense to willful infringement the party waives its attorney-client privilege for all 
communications between the attorney and client, including any documentary communications such as 
opinion letters and memoranda. See also Akeva LLC,243 F.Supp.2d at 423.”) 
455 Id. at 1303. (“The second category of work product, which is never communicated to the client, is 
not discoverable. Under Rule 26(b)(3), this so-called "opinion" work product deserves the highest 
protection from disclosure. See Adlman,134 F.3d at 1197. While an accused infringer may waive the 
immunity for work product that embodies an opinion in letters and memorandum communicated to the 
client, he does not waive the attorney's own analysis and debate over what advice will be given.”) 
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勢，且該等事項對於法院了解被控侵權人主觀侵權意圖幫助極小，在此情形

下，保護律師工作成果所帶來之效益遠大於揭露該等事項，故第二類事項應受

保護，得不揭露456。至於第三類事項並非律師與當事人間之通訊內容，而係引

用或描述律師與當事人間通訊內容之文件，如：律師在發給其同事之電子郵件

或備忘錄中提及其曾與當事人討論關於潛在專利侵權之內容，惟該等電子郵件

或備忘錄仍屬放棄特權保護之範圍，蓋第三類事項縱然非屬律師直接與當事人

通訊之內容，亦不包含實質關於專利侵權可能性的討論內容，然而，該等事項

有助於他造判斷當事人與其律師就專利侵權可能性進行了哪些溝通、討論，亦

得防止當事人不當的保留或不揭露相關通訊內容，從而獲取不公平的訴訟優勢

457。	

值得注意的是，被告前揭對於專利律師秘匿特權及工作成果事項之放棄，

是否擴及被告與其他律師間（如：訴訟律師）所有關於專利侵權及專利無效抗

辯相關之通訊內容，以及訴訟律師所做成與專利侵權及專利無效抗辯相關之工

作成果458？ 

就此，各聯邦地方法院見解不一，而在 In re Seagate Technology案459中，聯

邦上訴巡迴法院認為在律師秘匿特權方面，考量非訟律師（opinion counsel）與

訴訟律師（trial counsel）之功能顯有重大不同，非訟律師係客觀地為客戶提供

 
456 In re Martin Marietta Corp., 856 F.2d 619, 626 (4th Cir. 1988). (“There is relatively little danger 
that a litigant will attempt to use a pure mental impression or legal theory as a sword and as a shield in 
the trial of a case so as to distort the factfinding process. Thus, the protection of lawyers from the broad 
repercussions of subject matter waiver in this context strengthens the adversary process, and, unlike the 
selective disclosure of evidence, may ultimately and ideally further the search for the truth.”) 
457 In re Echostar Communications Corp., 448 F.3d 1294, 1304 (Fed. Cir. 2006). (“The third category 
of work product material falls admittedly somewhere interstitially between the first and second. In 
some instances there may be documents in the attorney's file that reference and/or describe a 
communication between the attorney and client, but were not themselves actually communicated to the 
client. For example, if an attorney writes a memorandum or an e-mail to his associate referencing a 
phone call with the client, in which he indicates that he discussed the client's potential infringement, 
then such a memorandum is discoverable. Unlike work product that was uncommunicated, this work 
product references a specific communication to the client. Though it is not a communication to the 
client directly nor does it contain a substantive reference to what was communicated, it will aid the 
parties in determining what communications were made to the client and protect against intentional or 
unintentional withholding of attorney-client communications from the court.”) 
458 MOORE ET AL., supra note 233, at 226-227. 
459 In re Seagate Technology, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007). 
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有助於商業決策之法律意見，而訴訟律師則著重於在兩造對抗之訴訟中，研擬

訴訟策略及評估最有可能說服審判者之辯護方法460。又，在訴訟程序中所為不

侵權或專利無效之抗辯，並不等同於被控侵權人在實施專利發明前，諮詢並取

得不侵權及專利無效法律意見之行為確實屬於已盡合理注意461。在此情形下，

因非訟律師與訴訟律師之功能並不相同，故不會出現當事人僅揭露有利於己之

與律師通訊內容，而就不利於己之與律師通訊內容主張秘匿特權，從而獲取訴

訟優勢之不公平的情形462。再者，在專利侵權訴訟中，被控侵權人若欲抗辯並

非故意侵權，通常取決於其在被訴前之行為，而訴訟律師在訴訟繫屬後與被控

侵權之當事人間通訊之內容，對於被控侵權人在被訴前是否故意侵權，關聯度

甚低463。是以，法院認為，倘被控侵權人以被訴前諮詢專利律師，所獲取之不

侵權或專利無效意見書作為抗辯並非故意侵權之依據時，被控侵權當事人就專

利侵權或有效與否之證據主題所放棄之律師秘匿特權並不會擴張及於其與訴訟

律師間關於專利侵權或專利有效性等證據主題之通訊內容464。 

而就律師工作成果事項而言，法院認為律師工作成果之保護係基於證據開

示制度與當事人對抗制度之衡平，在保障律師為其客戶準備案件、辯護之過程

不受他造不當之干擾與揭露所有事證資料，尋求真實發現並解決紛爭，兩種利

 
460 Id. at 1373. (“we conclude that the significantly different functions of trial counsel and opinion 
counsel advise against extending waiver to trial counsel. Whereas opinion counsel serves to provide an 
objective assessment for making informed business decisions, trial counsel focuses on litigation 
strategy and evaluates the most successful manner of presenting a case to a judicial decision maker. 
And trial counsel is engaged in an adversarial process.”) 
461 Crystal Semicond. v. Tritech Microelec, 246 F.3d 1336, 1352 (Fed. Cir. 2001). (“Although TriTech 
obtained counsel to defend this action, defenses prepared for a trial are not equivalent to the competent 
legal opinion of non-infringement or invalidity which qualify as "due care" before undertaking any 
potentially infringing activity.”)  
462 In re Seagate Technology, 497 F.3d 1360, 1373 (Fed. Cir. 2007). (“Because of the fundamental 
difference between these types of legal advice, this situation does not present the classic "sword and 
shield" concerns typically mandating broad subject matter waiver.”).  
463 Id. at 1374. (“Because willful infringement in the main must find its basis in prelitigation conduct, 
communications of trial counsel have little, if any, relevance warranting their disclosure, and this 
further supports generally shielding trial counsel from the waiver stemming from an advice of counsel 
defense to willfulness.”)  
464 Id. (“In sum, we hold, as a general proposition, that asserting the advice of counsel defense and 
disclosing opinions of opinion counsel do not constitute waiver of the attorney-client privilege for 
communications with trial counsel.”)  
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益間尋求平衡465。質言之，律師工作成果特權並非在於保障個別律師，而係在

確保整個當事人對抗之機制能夠有效存在，試想若他造得自由地探察對造律師

之內心想法、分析與策略，當事人對抗制度將蕩然無存466。基此，對於律師工

作成果特權之放棄必須受到嚴格之限制，且專利律師所提出之不侵權或專利無

效意見及工作成果事項與訴訟律師為了準備訴訟，就專利侵權及有效性事項所

做成之工作成果兩者之關聯度並不高，因此，法院認為放棄專利律師之律師工

作成果特權，並不當然表示放棄訴訟律師之律師工作成果特權467。 

 

第三項 秘密保護命令（protective order） 

在專利訴訟中，幾乎均會涉及證據開示之標的屬於營業秘密之問題，但美

國法上並不承認營業秘密享有絕對的秘匿特權，而得成為當然拒絕提出事證之

事由468。然而，依據美國聯邦民事訴訟規則第 26條(c)項，法院得依被請求證據

開示之當事人或第三人聲請，在有正當理由（good cause）時，以命令保護其免

於騷擾、羞辱、壓迫或不當負擔或費用，並具體規定法院得以命令就營業秘密

或其他機密之研發、商業資訊，使其免於開示或僅在特定方式下開示，此即為

美國秘密保護命令之明文規定469。再者，基於證據開示制度下之秘密保護命令

仍以當事人自治為主，法院介入為輔，在實務上逐漸形成一套標準化之慣行，

通常係由兩造自行約定秘密保護命令之內容，如：何等內容屬於營業秘密、應

 
465 In re Martin Marietta Corp., 856 F.2d 619, 624 (4th Cir.1988). 
466 Coastal States Gas Corp. v. Dep't of Energy, 617 F.2d 854, 864 (D.C. Cir.1980) (“The purpose of 
the privilege, however, is not to protect any interest of the attorney . . . but to protect the adversary trial 
process itself. It is believed that the integrity of our system would suffer if adversaries were entitled to 
probe each other's thoughts and plans concerning the case.”) 
467 In re Seagate Technology, 497 F.3d 1360, 1376 (Fed. Cir. 2007). (“Similarly, Convolve has been 
granted access to the materials relating to Seagate's opinion counsel's opinion, and he was made 
available for deposition. The extent of this waiver accords with the principles and spirit of Nobles. 
Accordingly, we hold that, as a general proposition, relying on opinion counsel's work product does not 
waive work product immunity with respect to trial counsel.”) 
468 Heat & Control, Inc. v. Hester Indus., Inc., 785 F.2d 1017 (Fed. Cir. 1986) (“holding that there is 
no absolute privilege for trade secrets and similar confidential information.”). 
469 FED. R. CIV. P. 26(C)(1)(G). 
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以何種形式開示等，而後再提交法院核可470。若當事人未能達成協議，各聯邦

地方法院亦訂制式的秘密保護命令範本（default protective order），供當事人就

營業秘密之開示程序與保護方式做出合於個案需求的約定471。	

	

第一款 秘密保護命令之審查要件與步驟 

就秘密保護命令核發之審查，法院通常採取三步測試法，先認定該等資訊

是否屬於營業秘密或其他機密，再認定若開示該等資訊將造成損害，最後判斷

該等資訊之開示所帶來之利益是否有足以正當化開示該等資訊所可能帶來對於

秘密持有人在競爭上的損害472。秘密保護命令之請求，聲請人必須同時提出其

已善意的試圖與他造協商，以解決開示爭議之證明，並釋明系爭資訊係屬營業

秘密，且開示該等資訊所造成之損害屬於拒絕開示之「正當理由」473。若聲請

人能夠釋明前兩要件，則釋明責任轉移到請求證據開示之一方，其必須釋明該

證據開示之請求與其在訴訟上之攻防有關連性及必要性474。	

首先，就營業秘密之定義，多數法院依據美國侵權行為法彙編所羅列之判

斷要素，定義何謂營業秘密，該等判斷要素如下：系爭資訊為當事人事業以外

之人所知悉之程度;系爭資訊為當事人事業內之人所知悉之程度;當事人所採取之

保密措施;系爭資訊對當事人或其競爭者之價值;當事人為研發系爭資訊所投入之

努力與資本;他人得合法取得或重製系爭資訊之難易度475。然而，聯邦民事訴訟

規則所定秘密保護標的不限於營業秘密，尚包括其他商業或研發秘密，是以，

秘密保護命令之標的解釋並不宜限縮於前揭營業秘密之定義，亦為法院實務及

學說所肯認476。其次，在專利訴訟脈絡下關於營業秘密開示所造成之損害，通

 
470 黃國昌，同註 418，頁 172。 
471 MOORE ET AL., supra note 233, at 240. 
472 黃國昌，同註 418，頁 182。 
473 MOORE ET AL., supra note 233, at 239. 
474 Id.  
475 RESTATEMENT (FIRST) OF TORTS § 757 comment b. (1939). 
476 黃國昌，同註 418，頁 183。 
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常係指聲請人將因此在市場上喪失競爭優勢，亦即開示營業秘密將造成聲請人

之事業受有直接之負面影響477。法院認為，此處所指之損害並非係指在完全欠

缺任何保護下開示營業秘密所造成之損害，而係指在核發秘密保護命令之前提

下仍可能造成之損害478。最後，法院將考量開示系爭營業秘密是否屬於請求證

據開示一方公平實施訴訟所必要，亦即請求證據開示之當事人是否有其他侵害

較小之證據方法取待開示該等營業秘密資訊，以及請求開示該等營業秘密資訊

是否屬於其在訴訟攻防上所必要，且出於善意，而非屬權利濫用479。綜上所

述，在秘密保護命令下，接收該等機密資訊之人僅得在準備、實施訴訟所必要

之目的範圍內使用該等機密資訊，而禁止將前揭資訊用於訴訟目的外之用途

480。	

	

第二款 專利侵權訴訟中秘密保護之爭議 

而在專利訴訟中，最具爭議的並非前述審查之步驟或要件之解釋，而係訴

訟律師（litigation attorney）為同一當事人擔任專利申請律師（patent prosecution 

attorney）時，其是否可能無意地在專利申請程序中，使用該等在訴訟中獲悉之

他造所有之營業秘密，或受到該等秘密之影響，而應禁止其在訴訟中獲悉該等

營業秘密或機密之問題481。具體而言，於上述情形下，法院是否應在核發秘密

保護命令時，即一概地禁止訴訟律師不得同時為同一當事人之專利申請律師，

方得獲悉他造之營業秘密？抑或在該訴訟律師同時為其當事人之專利申請律師

時，即應禁止其獲悉他造之營業秘密？	

 
477 American Standard Inc. v. Pfizer, 828 F.2d 734, 740-41 (Fed. Cir. 1987). 
478 黃國昌，同註 418，頁 183。 
479 同前註，頁 184。 
480 同前註，頁 177。 
481 In re Deutsche Bank, 605 F.3d 1373, 1379 (Fed. Cir. 2010). (“The concern over inadvertent 
disclosure manifests itself in patent infringement cases when trial counsel also represent the same client 
in prosecuting patent applications before the PTO.”). 
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之所以產生上述問題係因為，縱然秘密保護命令要求訴訟律師就其在訴訟

上獲悉他造之營業秘密或機密，僅能使用於該訴訟目的所必要之用途，然而，

實際上法院認知到在某些情境下儘管獲悉秘密之人用盡最嚴格的保密措施仍有

可能無意地將該等機密資訊用於系爭訴訟以外之用途482，蓋人類的心智一旦知

悉某些資訊後，即便多麼有意識的去努力，仍然很難區分或選擇性的抑制該等

已知之資訊483。鑑此，聯邦上訴巡迴法院在 U.S. Steel Corp. v. United States484案

中確立以下原則，其一，該等無意地使用訴訟上獲悉之機密資訊於訴訟外目的

之風險是否發生必須個案檢驗該個案中律師與客戶具體之互動關係，不得一概

而論或以類型化方式概括認定485；其二，前述認定之法律標準取決於該訴訟律

師在代理其客戶處理非訟事務時，是否同時涉入其客戶競爭決策（competitive 

decision-making）之形成486。	

而就前述問題，有地方法院認為專利申請屬於競爭決策，而訴訟律師若同

時為其當事人之專利申請律師將不可避免地受到其在訴訟中獲悉之他造機密資

訊的影響，從而法院應在核發秘密保護命令時，禁止訴訟律師同時擔任其當事

人之專利申請律師487。另有地方法院認為專利申請並不必然會導致無意地揭露

 
482 Id. at 1378. (“Courts have recognized, however, that there may be circumstances in which even the 
most rigorous efforts of the recipient of such information to preserve confidentiality in compliance with 
the provisions of such a protective order may not prevent inadvertent compromise.”). 
483 F. T. C. v. Exxon Corp., 636 F.2d 1336, 1350 (D.C. Cir. 1980). (“it is very difficult for the human 
mind to compartmentalize and selectively suppress information once learned, no matter how well-
intentioned the effort may be to do so. ”). 
484 U.S. Steel Corp. v. United States, 730 F.2d 1465 (Fed. Cir. 1984). 
485 Id. (“Whether an unacceptable opportunity for inadvertent disclosure exists, however, must be 
determined, as above indicated, by the facts on a counsel-by-counsel basis, and cannot be determined 
solely by giving controlling weight to the classification of counsel as in-house rather than retained”). 
486 Id. at 1468. (“The parties have referred to involvement in "competitive decision making" as a basis 
for denial of access. The phrase would appear serviceable as shorthand for a counsel's activities, 
association, and relationship with a client that are such as to involve counsel's advice and participation 
in any or all of the client's decisions (pricing, product design, etc.) made in light of similar or 
corresponding information about a competitor.”). 
487 Cummins-Allison Corp. v. Glory Ltd., No. 02-CV-7008, 2003 U.S. Dist. LEXIS 23653, at *24 
(N.D.Ill. Jan. 2, 2004). 
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營業秘密，故法院在核發秘密保護命令時，不應推定有營業秘密之洩漏，而禁

止訴訟律師同時擔任其當事人之專利申請律師488。	

聯邦上訴巡迴法院認為專利申請本身並非僅有單一面向，且同時包含多種

行為，部分地方法院以只要涉及專利申請，即推定將造成律師無意地使用訴訟

上獲悉之機密資訊於訴訟外之目的係屬武斷，且與 U.S. Steel Corp. v. United 

States489案中所揭示之禁止類型化原則不符490。 

具體而言，部分訴訟律師縱使受同一當事人委任處理專利申請事務，其可

能僅係負責提交補充性文件、回報專利局審查意見、協調客戶會議等瑣事，而

對於撰寫專利申請內容或建立專利組合等實質重要之事務並無參與或重大影

響，此際，前揭專利申請事務距離客戶競爭決策之形成極為遙遠，並不至於產

生無意地使用訴訟上獲悉之他造機密資訊於訴訟外目的之風險491。 

惟有些訴訟律師受同一當事人委任處理專利申請事務時，其係負責調查與

當事人正在研發之技術發明有關之前案；對於技術發明提供應申請專利類型或

範圍之策略性建議；撰寫、審閱或批准發明之新申請案或部分連續申請案；在

專利申請期間提供關於申請專利範圍修正或限縮之策略性建議等重要事務，前

述此種事務之處理即屬涉及客戶競爭決策之形成，故該等律師無意地使用訴訟

 
488 Avocent Redmond Corp. v. Rose Elecs., Inc., 242 F.R.D. 574 (W.D.Wa. 2007). 
489 U.S. Steel Corp. v. United States, 730 F.2d 1465 (Fed. Cir. 1984). 
490 In re Deutsche Bank, 605 F.3d 1373, 1379 (Fed. Cir. 2010). (“Because patent prosecution is not a 
one-dimensional endeavor and can encompass a range of activities, it is shortsighted to conclude that 
every patent prosecution attorney is necessarily involved in competitive decision making. Indeed, 
"denying access to [a party's] outside counsel on the ground that they also prosecute patents for [that 
party] is the type of generalization counseled against in U.S. Steel. The facts, not the category must 
inform the result.”). 
491 Id. at 1379-80. (“Some attorneys involved in patent litigation, for example, may have patent 
prosecution duties that involve little more than reporting office actions or filing ancillary paperwork, 
such as sequence listings, formal drawings, or information disclosure statements. Similarly, some 
attorneys may be involved in high-altitude oversight of patent prosecution, such as staffing projects or 
coordinating client meetings, but have no significant role in crafting the content of patent applications 
or advising clients on the direction to take their portfolios. There is little risk that attorneys involved 
solely in these kinds of prosecution activities will inadvertently rely on or be influenced by information 
they may learn as trial counsel during the course of litigation. This is because the opportunity such 
attorneys have to engage with the client in any competitive decision making in connection with such 
patent prosecution activities is remote.”). 
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上獲悉之他造機密資訊於訴訟外目的之風險極高，法院應禁止其同時兼任當事

人之專利申請律師492。 

然而，在多數案件中，均非前述兩種較為明確之情形，因此法院認為在判

斷此問題時，除考量該訴訟律師在專利申請程序之涉入程度外，應考量該律師

在專利局代理該客戶之歷史紀錄與持續時間、客戶對於該律師之依賴程度、該

當事人被迫必須在專利申請程序或訴訟程序委任其他律師之潛在困難等因素，

以衡平兩造當事人之利益493。	

再者，法院亦必須確認該等營業秘密或機密資訊係與專利申請程序之核心

內容相關，足以觸發訴訟律師無意地使用訴訟上獲悉之機密資訊於訴訟外目的

之風險，舉例而言，若營業秘密或機密資訊僅涉及他造之財務資訊，由於該等

財務資訊與專利申請關聯性較低，殊難想像訴訟律師會將該等財務資訊應用於

專利申請程序中。反之，倘該等營業秘密或機密資訊涉及新發明或科技等研發

資訊，尤其即將申請專利之發明資訊，則訴訟律師無意地將該等研發資訊應用

於專利申請程序之風險極高494。 

 
492 Id. at 1380. (“On the other hand, many attorneys involved in litigation are more substantially 
engaged with prosecution. Such involvement may include obtaining disclosure materials for new 
inventions and inventions under development, investigating prior art relating to those inventions, 
making strategic decisions on the type and scope of patent protection that might be available or worth 
pursuing for such inventions, writing, reviewing, or approving new applications or continuations-in-
part of applications to cover those inventions, or strategically amending or surrendering claim scope 
during prosecution. For these attorneys, competitive decision making may be a regular part of their 
representation, and the opportunity to control the content of patent applications and the direction and 
scope of protection sought in those applications may be significant. The risk of inadvertent disclosure 
of competitive information learned during litigation is therefore much greater for such attorneys. Such 
attorneys would not likely be properly exempted from a patent prosecution bar.”). 
493 Id. at 1381. (“In making this determination, the court should consider such things as the extent and 
duration of counsel's past history in representing the client before the PTO, the degree of the client's 
reliance and dependence on that past history, and the potential difficulty the client might face if forced 
to rely on other counsel for the pending litigation or engage other counsel to represent it before the 
PTO.”). 
494 Id. (“In evaluating whether to grant a patent prosecution bar in the first instance, a court must be 
satisfied that the kind of information that will trigger the bar is relevant to the preparation and 
prosecution of patent applications before the PTO. For example, financial data and other sensitive 
business information, even if deemed confidential, would not normally be relevant to a patent 
application and thus would not normally be expected to trigger a patent prosecution bar. On the other 
hand, information related to new inventions and technology under development, especially those that 
are not already the subject of pending patent applications, may pose a heightened risk of inadvertent 
disclosure by counsel involved in prosecution-related competitive decision-making as described 
above. ”). 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

DOI:10.6814/NCCU202100428

 123  

是以，法院認為在個案中，主張應禁止對造訴訟律師在獲悉營業秘密之情

形下，不得為同一當事人之專利申請律師者，應釋明觸發該禁令之機密資訊、

該禁令限制之行為範圍、該禁令持續的期間、該禁令所禁止之主題事項在合理

範圍內反映揭露該機密資訊之風險495。而尋求豁免於前述禁令之一方必須就個

別律師釋明該律師在專利申請程序之代理並不會涉及與訴訟標的相關之競爭決

策的形成，從而不會產生無意地使用訴訟上獲悉之機密資訊於訴訟外目的之風

險；以及該禁令對於其在訴訟或專利申請程序上自由選擇律師權利所造成之損

害大於該等機密資訊非故意地被用於訴訟以外目的所造成之損害496。	

	

第五節 證據開示之方法及違反證據開示命令之效果 

本節將介紹專利訴訟中常見的證據方法以及違反證據開示命令之法律效

果。專利訴訟中常見之四種證據開示方法，分別為：書面查詢、文書或電子儲

存資訊提出請求、請求承認，以及訊問人證。	

	

第一項 書面查詢（Interrogatories） 

當事人書面查詢制度係依聯邦民事訴訟規則第 33條之規定，賦予當事人得

向他造或第三人提出書面詢問之問題，而受詢問人必須在一定期間內以書面完

整地回覆，且做成該書面回覆者必須具結497。書面查詢之範圍即為「與任一造

主張或抗辯有關」之事項，受書面質詢之人不得僅因查詢事項涉及與事實或法

 
495 Id. (“We therefore hold that a party seeking imposition of a patent prosecution bar must show that 
the information designated to trigger the bar, the scope of activities prohibited by the bar, the duration 
of the bar, and the subject matter covered by the bar reasonably reflect the risk presented by the 
disclosure of proprietary competitive information.”). 
496 Id. (“We further hold that the party seeking an exemption from a patent prosecution bar must show 
on a counsel-by-counsel basis: (1) that counsel's representation of the client in matters before the PTO 
does not and is not likely to implicate competitive decision-making related to the subject matter of the 
litigation so as to give rise to a risk of inadvertent use of confidential information learned in litigation, 
and (2) that the potential injury to the moving party from restrictions imposed on its choice of litigation 
and prosecution counsel outweighs the potential injury to the opposing party caused by such 
inadvertent use.”). 
497 FED. R. CIV. P. 33(b)(3). 
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律適用有關之意見或攻防方法，而提出異議498。書面查詢之目的在於獲取他造

或第三人所持有事證資料之來源，如證人之身分、物證或文書之存否、證物之

保存地或證人之所在；釐清紛爭事實與事實上或法律上爭點；獲取紛爭事實的

更多詳細資訊等499。此外，為了避免書面查詢遭到濫用，成為騷擾對造、不當

延滯訴訟或增加他造不合理負擔的工具，聯邦民事訴訟規則同時限制了書面查

詢問題之數量，原則上不得超過 25題500，且受詢問之人若認為書面查詢之範圍

過廣或不當時，得提出異議501。 

在提出書面查詢時，當事人必須盡量具體特定其書面問題，包括對於問題

中所涉名詞之定義，並給予受詢問人關於回覆問題之明確指引，該等定義及指

引有助於避免雙方就問題之題意產生混淆或產生更多爭議，同時避免不必要的

重複詢問或回覆502。換言之，一個好的書面查詢必須能夠引出有助於己方訴訟

攻防之資訊，又問題本身必須足夠明確，不至於產生混淆或模稜兩可的情形，

且所詢問之範圍必須盡可能特定，而不過於寬泛，導致受詢問人以該書面查詢

產生過大負擔，提出異議503。 

在專利訴訟中，書面查詢之問題本身及該等問題之定義與答題指引更顯重

要，舉例而言，專利權人若欲以書面查詢獲取被控侵權人關於被控侵權產品類

型之具體資訊，而直接詢問對造，要求列出所有可能侵害其專利之產品型號，

則可能導致被控侵權人直接回覆「本公司並未生產或販賣任何侵害貴公司系爭

專利權之產品」，從而導致專利權人得到了一個毫無幫助之回覆，更浪費了一

個書面查詢的問題504。反之，若專利權人要得到一個對其準備訴訟有幫助之答

案，其可能必須將其書面查詢之問題著重於系爭專利發明所涉之技術特徵，並

 
498 FED. R. CIV. P. 33(a)(2). 
499 BARRY L. GROSSMAN & GARY M. HOFFMAN, PATENT LITIGATION STRATEGIES HANDBOOK 135 
(2000). 
500 FED. R. CIV. P. 33(a)(1). 
501 FED. R. CIV. P. 33(b)(4). 
502 GROSSMAN & HOFFMAN, supra note 499, at 137-138. 
503 Id. at 139-140. 
504 Id. at 138. 
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詢問被控侵權人產製或販賣之產品是否含有系爭專利發明之技術特徵，此際被

控侵權人只能直接回答其生產或販賣的哪些產品是否含有系爭專利發明之技術

特徵，從而有助於專利權人確認或釐清被控侵權物之類型及狀況505。 

又例如，倘專利權人想知道關於被告公司所有涉入被控侵權物研發或製造

之人員的身分，則直接詢問被告「請列出貴公司所有研發部門人員身分」可能

不是一個好的方式，蓋該問題假設被告公司確實有研發部門，且涉入被控侵權

物研發或製造之人員現在仍然任職於研發部門，惟前開假設可能並不存在且有

極大盲點，較好的方式係針對每一個不同型號之被控侵權物詢問被告「請列出

所有曾以任何方式參與系爭被控侵權物設計、研發、製造或決定設計、研發、

製造系爭被控侵權物之人，並詳細描述該等人員個別對於系爭被控侵權物在設

計、研發、製造上的具體貢獻行為為何」，這樣的問題描述將特定但包裹性的

獲知被告公司所有涉入被控侵權物研發或製造之人員的身分，包括已離職之人

員或其他被告公司部門人員，更能夠獲知更多關於被控侵權物或相關人員之背

景資訊，以及該等人員對於被控侵權物了解之深淺，此將有助於原告利用其他

證據方法，如人證訊問，獲取更多事證資訊506。 

此外，在回答書面查詢之問題時，被詢問之人有義務依據其合理可得之資

訊回覆書面詢問之問題507。簡言之，被詢問之人在回覆書面查詢時，其所依據

之資訊不僅限於其自身已知之資訊，更包括其代理人或僱員所知悉之資訊、其

可近用之文件紀錄、他人告知之資訊等其合理可得之資訊508。 

綜上所述，書面查詢方法係最常用，也是相對便宜與省時的蒐證方法，惟

此種證據方法卻也是極容易被規避或對於準備訴訟幫助有限之證據方法，蓋訓

 
505 Id.  
506 Id. at 139. 
507 Id. at 143. 
508 GENE R. SHREVE, PETER RAVEN-HANSEN & CHARLES GARDNER GEYH, UNDERSTANDING CIVIL 
PROCEDURE 358 (2013). 
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練有素的訴訟律師們往往可以在毋需提出異議之情形下，提交實際上並無幫助

之書面回覆509。 

 

第二項 提出文件或電子儲存資訊之請求（Requests for 

Production of Documents and ESI） 

依據聯邦民事訴訟規則第 34條之規定，當事人得請求提出、檢查、複印、

檢測或採樣文書及電子儲存資料之對象，除對造當事人510外，尚包括第三人511。

而該證據方法所涵蓋之客體為當事人或第三人持有、保管或控制之任何經指定

之文件或電子儲存資訊，包括文字、圖畫、圖表、照片、錄音、影像或其他儲

存於任何媒介之數據或數據集合，以及有形之物品512。 

此外，該條同時賦予當事人得請求進入對造擁有或控制之土地或其他財

產，以檢查、測量、測繪、拍照、檢測、取樣或操作該財產或任何指定之物

513。舉例而言，在專利侵權訴訟中，若所涉專利為方法或製程，原告通常會請

求進入被告之廠房觀察被控侵權之製程或方法；而在涉及軟體專利之情形時，

雙方當事人通常會同意將高度機密之軟體原始碼提出供對造檢查；又或者當案

件涉及高價值之模具、機械或設備時，該等物品通常會允許他造之律師或技術

專家到廠房內勘查、檢驗514。 

雖然聯邦民事訴訟規則第 34條有上述兩種證據方法，惟要求提出文書及電

子儲存資訊之證據方法係專利訴訟中最重要的證據方法之一，蓋專利技術發

明、發明之應用及相關前案通常均會在書面上留下關於其研發、修正、解釋或

 
509 Id. at 360. 
510 FED. R. CIV. P. 34(a)(1). 
511 FED. R. CIV. P. 34(c). 
512 FED. R. CIV. P. 34(a)(1)(A). 
513 FED. R. CIV. P. 34(a)(2). 
514 MOORE ET AL., supra note 233, at 200. 
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應用之紀錄515。又，文件或電子儲存資訊所記載之內容通常與專利有效性、申

請專利範圍解釋、侵權判定以及損害賠償之計算息息相關516。 

在專利侵權訴訟中，原告專利權人通常會想取得以下幾種類型之文書及電

子儲存資訊，首先係關於被控侵權物或方法研發之相關資訊，該等資訊有助於

專利權人進行侵權之比對及分析；其次係能夠證明被控侵權人主觀意圖之資

訊，如：有關迴避設計之研發歷史檔案，該等資訊有助於判斷故意侵權之主張

是否成立；其三係被控侵權人所有的專利及專利申請案，該等資訊可能解釋了

被控侵權物之技術特徵及運作細節，有助於專利權人判斷是否構成文義侵權或

均等侵權；其四係關於被控侵權物在市場上是否獲得成功之相關資訊，如：被

控侵權物之銷售數字、獲利率等，該等資訊不僅對於專利權人在建構損害賠償

數額有極大幫助，更有助於判斷系爭專利之進步性，蓋商業上成功為專利具備

進步性與否之重要判斷要素517。 

而對於被控侵權之被告而言，其則偏好藉由文書及電子儲存資訊提出之證

據方法取得下列類型之資訊，首先係所有關於系爭專利申請之文件，包括那些

不曾對專利局揭露之前案；系爭專利相對應之所有外國專利申請文件，包括未

公開揭露於專利申請歷史檔案之文件；以及所有與系爭專利相關之先前訴訟，

包括訴狀、筆錄、專家報告等文件，前述資訊有助於被告爭執申請專利範圍之

解釋，尤其當原告專利權人在訴訟上對於申請專利範圍之解釋與其先前在文件

中，就系爭專利範圍之解釋不一致時；專利申請歷史檔案中前案或引證案之資

訊也可能有助於被告抗辯系爭專利欠缺新穎性、進步性等專利無效事由；其次

係關於系爭專利實施方式相關之文件，該等資訊有助於被控侵權人在均等侵權

之抗辯518。 

 
515 GROSSMAN & HOFFMAN, supra note 499, at 147. 
516 Id. 
517 MOORE ET AL., supra note 233, at 201. 
518 Id. at 201-202. 
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再者，關於專利物在市場上競爭情況、銷售數據、獲利率、系爭專利過去

授權之歷史紀錄、系爭專利家族之授權歷史紀錄、以及系爭專利技術在終端產

品之占比與貢獻等資訊均有助於被告在專利侵權損害賠償之計算上，能夠爭執

原告所提出之損害賠償理論519。 

另外，在請求對造或第三人提出文書或電子儲存資訊時，請求人必須合理

的描述所要求提交文書之個別項目或類別，並特定電子儲存資訊提交之格式，

而在請求進入被請求人財產或土地檢查時，亦應特定合理之時間、地點以及檢

查或勘驗之具體方式520。被請求方必須在一定期間內，針對被要求提供之文書

或電子儲存資訊之項目或類型，表明是否將如要求提交，抑或提出異議及其理

由，被請求方亦得以文書或電子儲存資訊複本之方式提交相關資訊，而替代請

求方進入其土地或財產檢查之請求521。在提交文書或電子儲存資訊之方式上，

除法院另有規定或雙方約定外，被請求方所提出之文件格式必須與其日常商業

運作所使用之格式相同，抑或須將該等文書資料以請求方所要求之項目或類別

進行彙整與標記；而在電子儲存資訊之提供上，若請求方未指定提供之格式，

則被請求方必須以通常保存該電子儲存資訊之格式或以合理可使用之格式，提

交電子儲存資訊522。 

 

第三項 請求承認（Requests for Admission） 

請求承認之證據方法對於簡化雙方當事人在訴訟中之事實上爭點極為有

效，就專利侵權訴訟而言，通常所涉及之事實較為複雜且繁多，使用請求承認

之證據方法能夠使兩造對於不爭執之前提事實，如：文書證據之真實性、銷售

數字、前案等，達成共識，而能夠聚焦於真正有所爭議的爭點上，同時使得複

 
519 Id. at 202. 
520 FED. R. CIV. P. 34(b)(1). 
521 FED. R. CIV. P. 34(b)(2)(B). 
522 FED. R. CIV. P. 34(b)(2)(E). 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

DOI:10.6814/NCCU202100428

 129  

雜之專利紛爭內容能夠以簡明、扼要之方式呈現於審判之法官或陪審團面前

523。	

聯邦民事訴訟規則第 36條規定，一方當事人得以書面請求他方就特定事

實、法律適用或其對於特定事實或法律適用之見解，以及文書證據之真實性，

做出承認524。被請求方在收受請求後一定期間內，得對該請求表示承認、否認

或提出異議，若被請求方無法承認或否認，則必須說明理由，而只有在被請求

方盡了合理的查詢，且其掌握之資訊不足以使其承認或否認該請求時，其方得

以欠缺知識或資訊為由，回覆請求方其就該請求，無法承認或否認525。此外，

若被請求方對於請求方之請求提出異議，其必須說明理由，而異議之理由可能

係該請求涉及律師秘匿特權事項；該請求所涉之事項超出證據開示之範圍；若

承認該請求所涉事項可能侵害當事人不自證己罪特權等等526。	

就簡化紛爭事實或爭點之功能而言，在專利訴訟中，被告可能會請求原告

承認僅有特定型號或類型之產品侵害原告特定專利請求項；又或者，當被告所

生產之產品類型或型號較多，但均含有與系爭專利相同或近似之技術特徵，則

原告可能會以特定型號或類型之產品作為侵權分析之標的，並請求被告承認若

該特定產品侵權比對之結果確為侵權，則其他型號之產品亦屬侵權，如此一

來，原、被告雙方可聚焦於特定少數產品之侵權比對，而非將全部可能侵權之

產品型號均進行侵權比對，節省勞費，亦可簡化、聚焦爭點527。	

而就驗證文書證據之真實性而言，專利訴訟中，若被告抗辯專利有效性，

往往涉及研發歷史檔案、研發人員間之通訊內容、引證案、前案、專利申請歷

史檔案等；又或者，在關於損害賠償計算上，往往涉及被控侵權物銷售資料、

 
523 GROSSMAN & HOFFMAN, supra note 499, at 183. 
524 FED. R. CIV. P. 36(a)(1). 
525 FED. R. CIV. P. 36(a)(4). 
526 GROSSMAN & HOFFMAN, supra note 499, at 184. 
527 Id. at 189. 
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市場調查報告、授權歷史檔案等等，若能藉由請求承認上開文書或事證之真實

性，有助於雙方集中精力針對法律上爭點進行攻防，促進審理效率528。	

再者，由於請求承認之標的包含雙方當事人對於法律適用或事實之見解，

在專利訴訟中，被告可以藉由請求承認之方法，釐清究竟原告認為被告所製造

或銷售之被控侵權產品具體上讀入哪一個請求項之範圍；抑或在對於申請專利

範圍做出何種解釋之下，原告會認為被告所製造或銷售之被控侵權產品會構成

文義侵權；縱然被請求方可能否認或提出異議，請求方仍得藉由被請求方否認

或提出異議之理由中，獲悉更多具體的資訊529。又，就專利申請範圍解釋而

言，縱然可能被認為是法律問題而不屬請求承認之標的，惟專利權人亦可能藉

由請求被告承認在特定申請專利範圍解釋方式之下，其產品是否侵權，以排除

或洞悉他造對於申請專利範圍解釋之見解或看法530。 

綜上述，即便不少評論認為「請求承認」相對於其他證據方法而言效果甚

微，又或者因為該方法僅是要求對造確認已知之資訊，而非能夠獲取新資訊，

而認為「請求承認」嚴格來說不能算是一種證據方法531，惟其相較於其他證據

開示方法仍有以下優點，首先，被請求方所承認之事實、法律適用或對於前兩

者之見解，除非法院允許撤回或修正，否則將被認為具有最終決定性之效力，

不得再予以爭執532。其次，其他證據方法，如書面查詢或訊問人證，被請求方

之回覆或陳述可以是模稜兩可或不明確的，惟在請求承認之方法下，由於問題

框架已被請求方限定，而被請求方僅能承認、否認或提出異議，因此可以有效

的限縮被請求方之回覆方式及範圍，從而避免被請求方以模稜兩可之陳述回應

533。再者，請求承認之證據方法對於被請求方逾期回覆或不回覆之制裁較為嚴

厲，蓋若被請求方之回覆未在「承認之請求」送達後 30 天內提交回覆送達予請

 
528 Id. at 190. 
529 Id. 
530 Id. at 191. 
531 Id. at 192. 
532 FED. R. CIV. P. 36(b). 
533 GROSSMAN & HOFFMAN, supra note 499, at 192. 
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求方，則被請求方將被視為承認該請求之標的事實、法律適用或對前兩者之意

見534。	

	

第四項 訊問人證（Depositions） 

訊問人證係指由當事人之律師以口頭方式，在法庭以外，訊問對造當事人

或證人；抑或由法院書記員依據當事人提出之書面問題，訊問另一造當事人或

證人的一種證據方法535。訊問人證係證據開示制度中最重要也最有力的證據方

法，有法院形容訊問人證係大多數訴訟中「事實」戰場之主要發生地，訊問人

證占整個訴訟程序時間及勞費的重要性亦成等比級數增加，超越了庭審

（trial）本身536。	

	

第一款 訊問人證之功能 

在專利侵權訴訟中，訊問人證具有多重之功能，首先，由於專利訴訟涉及

之技術及法律爭議較為複雜且抽象，律師可藉由訊問人證之方法評估潛在證人

之行為舉止與證言之說服力，了解該證人或他造當事人對於紛爭事實之瞭解與

觀點，及早洞悉人證所知或不知之事實究竟為何，從而能夠在審判期日前確定

或固化證人或他造對於訴訟上重要爭點，如：進步性、申請專利範圍解釋、文

義或均等侵權，之看法、立場與意見537。藉由將人證之證言確定及固化，有助

於限制對造在訴訟上之攻擊或防禦空間，且在證言與證人在庭審時之陳述歧異

時，能夠進行詰問或者削弱證人或對造之信憑性538。再者，藉由律師訊問他造

或證人之過程中，能夠將深奧難懂、複雜難解的技術知識或專業資訊轉化為法

 
534 FED. R. CIV. P. 36(a)(3). 
535 Robert K. Wise & Kennon L. Wooten, The Practitioner’s Guide to Properly Taking and Defending 
Depositions Under the Texas Discovery Rules, 68 BAYLOR L. REV. 402 (2016). 
536 Id. at 403. 
537 GROSSMAN & HOFFMAN, supra note 499, at 199. 
538 Id. at 200. 
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官或陪審團能夠理解的語言，有助於雙方能在共同之事實基礎上，進行法律上

的攻防539。	

此外，訊問人證之證據方法有助於補強其他證據方法之不足，例如：在書

面查詢之證據方法下，他造或第三人之回覆通常係由律師潤飾、指導，未必能

真實呈現當事人或證人內心想法，且回覆之內容可能過於寬泛、不完整，蓋在

專利發明或被控侵權產品研發、設計、製造、銷售等過程中可能涉及太多不同

的人、事、時、地、物，且時間久遠又或者在訴訟進行中有了許多新發生的變

化，以至於證人難以記得或知悉；再者，許多事實並不一定會記載於文書或電

子儲存資訊中，可能僅是參與之人員口頭之討論或交換意見，該等未形諸於文

字或電磁紀錄之資訊，往往只能藉由訊問證人之方式得知，故訊問人證之方式

有助於填補其他證據方法之缺漏，並探知新的細節、事證或事實，強化當事人

對於紛爭事實之掌握及理解540。另外，訊問人證更有助於在起訴前保全證據，

以免重要證人由於死亡、疾病或其他合理理由離開該州，無從在庭審時出庭

541。 

 

第二款 訊問人證之程序 

原則上，人證訊問之證據方法毋須經法院許可，即得以書面請求對造當事

人或證人接受口頭訊問，當事人或證人若拒絕出席訊問，得以傳票迫使其出席

訊問542。又，請求訊問人證之書面通知必須載明訊問進行之時間、地點及受訊

問人之身分與地址，若不知受訊問人之具體身分，請求方必須提供對於該證人

個人或其所屬之團體充分的描述543。若所欲訊問之人係公司、合夥組織、協

會、政府機關或其他組織時，請求方必須合理的說明欲詢問之事項主題，而該

 
539 Id.  
540 Id. 
541 Id.  
542 FED. R. CIV. P. 30(a)(1). 
543 FED. R. CIV. P. 30(b)(1). 
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受請求之組織則必須指定一個或多個官員、董事、承辦人員或其他同意為該組

織作證之人出席作證，該被指定之自然人必須就該組織已知或合理可得之資訊

宣誓作證544。	

此外，人證訊問之地點通常選在請求訊問人證一造之律師事務所。在進行

人證訊問時，除雙方之律師在場外，尚須有資格辦理宣誓作證之官員545（an 

officer authorized to administer oaths），如：公證人（notary）、法庭紀錄員

（Court	Reporters）在場，確認所有在場之人的人別、身份及供述、取證之時

間、地點均完整紀錄並監察程序之進行546。該等訊問如同在庭審時於法庭上之

訊問相同，受訊問之人必須宣誓具結，由請求方之律師進行主詰問，而對造律

師得反詰問，證人之陳述及雙方交互詰問之內容均應載明於筆錄547。請求方有

義務將整個訊問過程以錄音、錄影或速記予以記錄，該紀錄之費用將由請求方

負擔548。	

另外，由於訊問過程係在法院控制之外，若雙方在訊問過程中，無論係對

證據、一方在訊問中之行為、訊問之方式或任何關於訊問之事項提出異議，並

不會暫停訊問，該等異議應被記明於紀錄中549，而雙方所提出之異議，則應保

留到庭審階段，由法院裁決550。	

	

第三款 專家證人 

在專利訴訟的所有人證中，除當事人外，最具重要性的非專家證人莫屬，

專家證人廣義而言包括：系爭專利之發明人（inventor）、系爭專利所屬技術領

 
544 FED. R. CIV. P. 30(b)(6). 
545 FED. R. CIV. P. 28(a)(1). 
546 FED. R. CIV. P. 30(b)(5). 
547 FED. R. CIV. P. 30(c)(1). 
548 FED. R. CIV. P. 30(c)(3). 
549 FED. R. CIV. P. 30(c)(2). 
550 SHREVE, supra note 508, at 355. 
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域之技術專家（technical experts）、熟悉專利申請之專家或專利律師（patent 

experts/patent attorney），以及損害認定專家（damages expert）551。	

三、 發明人 

首先，發明人在專利訴訟中作證之作用不在於一般性地對於申請專利範圍

做出解釋，而係在於呈現系爭專利發明之發想、研發歷程、所解決之技術問

題、研發過程中所遭遇之困難與如何克服該等技術上之困難、發明當時業界之

技術水準、業界其他失敗的研發案例、當時業界普遍認知的技術障礙或困難等

等，陪審團或法官可藉此了解系爭專利發明在發明之初的情境，了解產業界彼

時在技術發展上之困難與系爭專利發明對於該產業之價值552。	

四、 技術專家 

其次，通常兩造當事人亦會聘請各自的技術專家，試圖以簡明、扼要之方

式解釋複雜且先進的專利發明與相關技術，使陪審團或法官能夠掌握案件所涉

及之專利發明、重要技術特徵及相關技術，以利審判者在資訊充分、完整的情

況下做成裁判553。	

就原告所聘用之技術專家而言，其作證之內容通常包括以下面向：強調系

爭專利之貢獻、價值與進步性，如：解釋系爭專利之本質與系爭專利相較於先

前技術改良或改進之程度或所屬技術領域具通常知識者之水準界定；就申請專

利範圍之解釋表示意見；就文義侵權之比對提出侵權分析；就均等侵權提出意

見，如：被控侵權物之技術特徵與系爭專利之技術特徵僅存在不重要之置換關

係，並就兩者之功能、方法及效果表示意見554。而就被控侵權之被告所聘之技

術專家而言，其證之內容則包括以下面向：就申請專利範圍提出不同於原告之

意見；就文義侵權或均等侵權提出分析，如：被控侵權物之技術特徵與系爭專

利之技術特徵存在重大不同，而非所屬技術領域具通常知識者得輕易置換；系

 
551 MOORE ET AL., supra note 233, at 263. 
552 Id. at 264. 
553 Id. at 266. 
554 Id. at 265. 
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爭專利與先前技術之差距；所屬技術領域具通常知識者之水準界定；系爭專利

說明書是否充分揭露555。	

技術專家在申請專利範圍解釋上，對於司法審判體系之幫助深獲法院認

同，在 Phillips v. AWH Corp.案556前，美國判例法上無論係採取文本論者

（hypertextualism）或採語用論者（pragmatic textualist）均肯認專家證言之重要

性557，蓋文本論者認為當內部證據（intrinsic evidence）出現歧異時，專家證言

有助於法院了解相關技術之背景知識558，而語用論者則認為既然申請專利範圍

解釋須以所屬技術領域通常知識者之角度詮釋，而技術專家相對於法院即屬

「所屬技術領域通常知識者」，從而技術專家之證言不僅有助於法院了解相關

技術之背景知識，更應該成為解釋申請專利範圍所依憑之重要證據，而非僅在

內部證據有歧異時方得使用559。	

五、 專利申請專家 

再者，除了技術專家外，有時候當事人會聘請專利申請專家，即專利代理

人或專利律師，該等專家熟悉專利申請程序及專利法之規定，能夠協助法院對

於專利申請程序、專利申請歷史檔案禁反言、申請專利範圍解釋等爭議之釐清

與瞭解。惟該等專利申請之專家或專利律師不得係當初負責申請系爭專利之專

利律師，且該專利申請專家若選擇作證，亦不得諮詢當初負責申請系爭專利之

 
555 Id. at 266. 
556 Phillips v. AWH Corp.,415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005)(en banc). 
557 Craig A. Nard, A Theory of Claim Interpretation, 14 HARV. J.L. & TECH. 1 (2000). 
558 EMI Group N.A., Inc. v. Intel Corp., 157 F.3d 887, 892 (Fed. Cir. 1998) (“The Federal Circuit has 
admonished that claims should preferably be interpreted without recourse to extrinsic evidence such as 
expert testimony, other than perhaps dictionaries or reference books, and that expert testimony should 
be received only for the purpose of educating the judge. See Markman, 52 F.3d at 983 .... In Cybor 
Corp. v. FAS Techs., Inc., 138 F.3d 1448, 1454, the court reaffirmed that extrinsic evidence including 
expert testimony is not to be relied upon for purposes of claim interpretation, other than to aid the 
judge in understanding the technology; such evidence is only ‘an aid to the court in coming to a correct 
conclusion as to the true meaning of the language employed in the patent.”). 
559 Fromson v. Anitec Printing Plates, Inc. 132 F.3d 1437, 1444 (Fed. Cir. 1998). (“Although Markman 
presents a useful general rule, it is adaptable to the needs of the particular case. In this case the 
technical experts not only aided the court's understanding of the technology, but they also provided 
evidence material to the interpretation of the claims.”) 
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專利律師，更不得閱覽當初申請專利過程中之相關資料，以確保該專家之證言

具備獨立性560。	

六、 損害認定專家 

最後，由於專利侵權之救濟手段除排除侵害外，尚包括損害賠償之請求，

而損害賠償理論之建構則有賴損害認定之專家，該等專家通常是具有財務、會

計背景的會計師、具有經濟分析專業的經濟學家以及對於當事人公司銷售、財

務資訊有所瞭解之公司財務人員561。一般來說，會計師或經濟學家通常來自於

會計師事務所及專門從事專利侵權訴訟損害認定之顧問公司，在相對簡單之案

件中，通常聘請會計師即足，蓋會計師可以藉由公司財務人員提供之財務資料

及市場上公開之財務報告等資訊，即可建構損害賠償理論；而在複雜案件中，

若需要關於不同價格或特徵之競爭產品的市場分析或競爭分析，除會計師外，

通常還需要經濟學家之參與，建立相關的經濟模型，估算損害賠償之數額，蓋

經濟學家相較於會計師所受經濟分析及市場分析之專業訓練較為充足562。	

在美國專利侵權損害賠償，通常係以專利權人所失利益（lost	profits）或

合理權利金（reasonable	royalties）計算損害賠償數額，因此會計師或經濟學

家需要分析被控侵權人之財務及銷售資訊、專利權人之銷售、獲利率、固定及

變動成本等資訊，並分析相關市場之狀況563。具體而言，損害賠認定專家會就

以下事項作證，如：系爭專利重要技術特徵對於相關消費者購買決策影響之市

場調查結果；專利權人就專利技術特徵在產品定位所做成之行銷或商業計劃；

被控侵權人銷售侵權商品之營銷能力；市場中的定價區分或分眾，以及是否存

在有效的競爭商品或服務；當事人間之直接競爭，包括專利物與被控侵權物兩

種商品之典型消費者，在經銷、出口、地理市場、營收或其他區別，以顯示該

兩種商品是否為消費者之首要選擇；專利物銷售之相關性或回歸分析，以證明

 
560 MOORE ET AL., supra note 233, at 267. 
561 Id. at 273. 
562 Id. at 274. 
563 Id. 
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系爭發明與銷售數量增加有關以及專利物之銷售量因侵權行為而減少；關於專

利物價格侵蝕之統計分析估計；專利權人之獲利能力；產業中的授權金水準；

假設性協商方法所估算之合理權利金數額564。	

此外，會計師或經濟學家在建構損害賠償理論所依據之事實資料，應由對

系爭產業有所瞭解之人提供，實務上通常係由當事人公司之員工就相關市場、

競爭產品的近用性、對於專利產品之市場需求、降價之理由、專利權人對市場

需求之滿足能力以及產業慣行、商業習慣等產業知識及習慣作證565。	

	

第五項 違反證據開示或揭露命令之制裁 

證據開示制度設計係以當事人自治為原則，通常法院不會介入證據開示程

序，且當事人及律師能夠順利的協調證據開示之範圍、證據方法及其他蒐證相

關程序事項。然而，當事人間可能就證據開示之範圍產生爭執，且無法達成妥

協；可能提出合法之證據開示請求，卻遭對方拒絕配合或敷衍答覆；抑或當事

人請求證據開示範圍過大、負擔過鉅等等，均須法院介入，使證據開示程序能

夠依法執行566。	

依據聯邦民事訴訟規則，倘有前述情形，請求證據開示之一方必須先取得

法院命令，據此命對造當事人配合履行證據開示或強制揭露之義務，若對造當

事人仍然拒絕配合法院命令，方觸發違反證據開示命令或強制揭露之制裁567。

聲請法院命令之一方必須在聲請中附上其已基於誠信，與不遵從證據開示或揭

露要求之對造當事人協商，試圖在沒有法院介入狀況下解決爭議的證明文件

568。聲請法院命令之態樣有以下兩種，第一，若當事人一方在欠缺實質正當理

由下，未依聯邦民事訴訟規則第 26條(a)項為初始揭露、專家揭露或審前揭

 
564 James Gould & James Langenfeld, Antitrust and Intellectual Property: Landing on Patent Avenue 
in the Game of Monopoly, 37 IDEA: J.L. &TECH. 449, 452 (1997). 
565 MOORE ET AL., supra note 233, at 274. 
566 HAYDOCK ET AL., supra note 341, at 535. 
567 Id. at 537. 
568 FED. R. CIV. P. 37(a)(1). 
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露，則他方當事人得聲請法院命其強制揭露及施以適當制裁；第二，若受證據

開示請求之一方拒絕配合證據開示，或所提交之回覆不完整或含糊其辭，請求

證據開示之一方得聲請法院命被請求人回覆訊問或書面查詢、提交文書或電子

儲存資訊、允許進入檢視569。	

具體而言，違反證據開示命令之行為包括：當事人或其指定之受僱人或經

理人，經合法通知後，無故缺席訊問；或當事人在書面查詢或檢視物證之請

求，經合法送達後，拒絕或未為任何回覆，前揭當事人或行為人亦不得以該等

證據開示請求有異議之空間作為拒絕或未為任何回覆之理由，除非其已聲請秘

密保護命令570；或當事人因未採取合理措施保存與預期訴訟或已繫屬訴訟有關

之電子儲存資訊，而未提出該等事證資訊，且該等資訊無法回復或透過其他證

據方法予以替代571。	

若法院准予強制證據開示或揭露命令，法院應在給予陳述意見之機會後，

命令證據開示義務人或其律師給付聲請人因聲請法院命令所生之合理費用，包

括律師費，惟若證據開示義務人拒絕開示或揭露有正當理由；或聲請方在聲請

前並未基於誠信與其磋商在法院不介入情形下解決爭議；或其他命賠償聲請人

費用並不公正之情形，則法院不得命其賠償聲請人因聲請證據開示或揭露命令

所生之費用572。	

若法院否准強制證據開示或揭露之聲請，法院得核發秘密保護命令，且應

在給予陳述意見之機會後，命令聲請證據開示或揭露命令之一方及其律師賠償

相對人因抗辯該聲請所生之合理費用，包括律師費，惟若聲請係有實質正當理

由，或其他命賠償聲請人費用並不公正之情形，則法院不得命其賠償相對人因

抗辯聲請證據開示或揭露命令所生之費用573。	

 
569 FED. R. CIV. P. 37(a)(3). 
570 FED. R. CIV. P. 37(d).  
571 FED. R. CIV. P. 37(e). 
572 FED. R. CIV. P. 37(a)(5)(A). 
573 FED. R. CIV. P. 37(a)(5)(B). 
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在制裁效果方面，就違反強制揭露規定而言，若當事人未遵循強制揭露制

度之規定而為揭露，則該當事人，除有實質正當理由外，不得使用該等未揭露

之資訊或證人作為支持其在庭審主張或抗辯之證據，此外，法院得在給予其陳

述意見之機會後，增加額外之制裁，包括：命其給付因未遵從強制揭露，致他

因此所生之合理費用，包括律師費；或將其未遵從強制揭露之情狀告知陪審

團；或其他制裁574。	

而就違反證據開示命令方面，若當事人或其僱員、董事、經理人，或證人

違反證據開示命令，法院得依職權施以下述制裁，包括：指示陪審團將系爭證

據開示命令包含之事項或特定之事實，依聲請方之主張，視為成立；禁止違反

證據開示命令之一方不得就系爭證據開示命令所涉之攻防方法再為主張或抗

辯，或禁止其將系爭證據開示命令所涉之事實作為證據提出；刪除或排除違反

證據開示命令一方之全部或部分訴狀內容；暫停訴訟直至證據開示命令被履

行；駁回違反證據開示命令一方全部或部分訴之聲明或訴訟行為；對違反證據

開示命令之一方作出不利的判決；將違反證據開示命令之人視為藐視法庭575。	

另，就未能保存電子儲存資訊之制裁而言，聯邦民事訴訟規則有較特殊之

規定，法院所施加之制裁不得超過為回復相對人因證據資訊滅失所生損害之必

要，且僅在認定未能保存電子儲存資訊之一方係為剝奪他方在訴訟中使用該等

被滅失資訊之機會時，法院方得施以下列制裁：推定該滅失之資訊對未能保存

電子儲存資訊之一方不利；或指示陪審團推定該滅失之資訊對未能保存電子儲

存資訊之一方不利；或駁回未能保存電子儲存資訊之一方之訴或給予不利之判

決576。	

除前揭制裁外，法院應命不遵從法院命令之當事人或其律師負擔因未遵從

法院命令致他造因此所生之合理費用，包括律師費，惟若其不遵從法院命令係

 
574 FED. R. CIV. P. 37(c)(1). 
575 FED. R. CIV. P. 37(b)(2)(A). 
576 FED. R. CIV. P. 37(e)(2). 
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有實質正當理由，或其他命賠償他造費用並不公正之情形，則法院不得命其賠

償他造因其不遵從法院命令所生之合理費用577。	

值得注意的是，過往駁回違反證據開示命令一方全部或部分訴之聲明或訴

訟行為；或對違反證據開示命令之一方作出不利的判決；或將違反證據開示命

令之人視為藐視法庭等較嚴厲之制裁通常較少被使用，亦常被上級法院以濫用

裁量權為由撤銷，惟時至今日，上訴審法院及最高法院開始認為前揭嚴厲之制

裁除對於違反證據開示命令者有事後懲罰之效果，更有一般嚇阻之效果，即該

等制裁嚇阻之對象尚包括那些若欠缺該等嚴厲制裁，就會試圖違反證據開示命

令者，因此不再輕易的撤銷地方法院所為較嚴厲制裁之裁判578。	

另，就藐視法庭之制裁而言，在違反證據開示命令之脈絡下係指民事藐視

法庭，與刑事藐視法庭目的在於懲罰藐視法庭者在過去之行為有所不同，民事

藐視法庭目的在於迫使藐視法庭者在未來能夠遵從法院命令，而為一定作為或

不作為；或賠償他造因藐視法庭者過去不遵從法院命令所生之損害579。民事藐

視法庭之制裁內容有課處罰鍰、拘禁，相較於刑事藐視法庭之制裁，民事藐視

法庭制裁在程序保障上較為薄弱，因為一旦被制裁之人願意履行法院命令，其

罰鍰或拘禁自然解除，正如常言：「民事藐視法庭之行為人口袋裡裝有進出監

獄的鑰匙」，民事藐視法庭制裁係一種強制執行之方法，而非懲罰之方法580。	

綜上所述，違反證據開示或揭露命令之制裁不僅適用於當事人，更適用於

律師，再加上美國針對律師倫理之規範與懲戒相對嚴格，故前述各種法院之制

裁措施及律師專業倫理之懲戒均對於當事人、證人及律師產生強制的拘束力，

使得整個證據開示制度不至於淪為紙老虎，而能夠有強力之執行效果，促使證

據資料能夠及時、完整地呈現於法庭，平衡兩造事證近用地位不對等之情形，

 
577 FED. R. CIV. P. 37(b)(2)(C). 
578 HAYDOCK ET AL., supra note 341, at 540-541. 
579 FEDERAL JUDICIAL CENTER, BENCH BOOK FOR U.S. DISTRICT COURT JUDGES: SIXTH EDITION 235 
(2013). Available at https://www.fjc.gov/sites/default/files/2014/Benchbook-US-District-Judges-6TH-
FJC-MAR-2013.pdf. 
580 楊崇森，遨遊美國法Ⅲ：美國法制的實務與運作，頁 88，2015年 1月。 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

DOI:10.6814/NCCU202100428

 141  

並由雙方當事人就該等事證及法律爭點激烈攻防，從而促進法院審理效率及真

實之發現。	
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第五章 美國證據開示制度之啟示與制度建議 

如前所述，我國立法者在智慧財產法院組織法及智慧財產案件審理法之立

法時即已認識到徒有完善的實體法規定，而欠缺相應的訴訟制度，仍不能達到

司法機關保障人民基本權利的憲法要求，並強調我國智慧財產民事訴訟存有諸

如證據蒐集手段欠缺、舉證困難等缺點。惟立法者所採取之解方係以「確定現

狀型」證據保全擴大傳統證據保全之機能，期待「確定現狀型」證據保全制度

能夠使當事人於起訴前階段充分了解紛爭事實、避免訴訟、促成和解並有助集

中審理。	

然而，由德、日兩國之經驗可知，此種將避免訴訟、促成和解及集中審理

之起訴後證據開示機能「嫁接」在旨在保全事證，使事證不至於毀損、滅失，

而能夠確保後續在訴訟上使用之起訴前證據保全機制，顯然在本質上並不相

符，而無法有效達成原初之立法目的，而德、日兩國亦在上述嘗試失敗後，改

採其他途徑試圖賦予當事人有效之證據蒐集機制，以衡平當事人間事證近用之

地位。	

再者，由我國實務運作之現況亦可知，我國實務因過分憂慮摸索證明之問

題，而在准駁「確定現狀型」保全證據之聲請上過度要求釋明本案請求，且添

加許多法律所無之考量因素，造成證據保全之核准率在法規並未改變之情形

下，有高達 18倍之巨大差異，不具可預測性與穩定性，亦有損法安定性，更難

以解決專利侵權事件中當事人間事證近用地位不平等之情形。	

是以，若欲達成避免訴訟、促成和解及集中審理之機能，並賦予當事人有

效之證據蒐集機制，以衡平當事人間事證近用地位，在制度設計上最適宜之路

徑毋寧是參考美國證據開示程序，於智慧財產案件審理法中建構一套專屬於專

利侵權事件之證據蒐集機制，根本性地解決專利侵權訴訟中當事人間事證近用

之不平等之問題。	
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第一節 專利侵權訴訟中平等事證近用管道之建構 

第一項 我國專利訴訟當事人欠缺平等近用事證之管道 

本文認為，美國專利侵權訴訟制度所採之當事人對抗主義與我國專利民事

訴訟所採之辯論主義在內涵上相去不遠，均係源於自由主義的訴訟觀，以當事

人作為證據提出之義務主體，其背後所假設之前提係當事人相較於法院對於紛

爭事實較為接近，且基於自利往往有誘因積極提出對自己有利之事證支持己方

之主張，然而，美國法制上在 1930年代對於當事人對抗主義下所造成當事人競

技（sporting theory）之圖像有極深刻的反省，認為過度強調當事人對抗將使得

當事人以消極不出對自身不利證據之方式，誤導審判者，取得訴訟上之勝利，

且充分認識到當事人雙方並不總是具有「對等」提出證據之能力，甚至在特定

類型的訴訟或紛爭事實下，當事人間在證據蒐集與提出之能力上存在著極大的

落差，從而若不在制度上作出修正，司法判決之結果與客觀真實恐距離越遠，

民事訴訟發現真實之主要目的亦將不達。	

此外，專利侵權訴訟不可避免地涉及對於科學技術事實之判斷，且專利在

本質上通常係該技術領域最前沿、先進之技術發明，當事人能否將複雜之專利

紛爭事實充分且全面地呈現於法庭上，進行攻防，對於法院裁判之正確性與公

正性至關重要，蓋專利侵權訴訟不僅涉及私權之保護，更負有獎勵研發，促進

科學技術發展等公益目的，若專利權人因專利權人卻因欠缺有效之蒐證管道，

無從提出事證，證明侵權行為成立或證明受有損害及損害之具體數額，則專利

權之行使將遭受阻礙，專利權人所投入之研發及商用化成本將無法藉由專利排

他權所獲得之經濟利益得到回收，專利權人因此可能喪失投入研發或公開技術

發明之誘因，且公眾亦難以奠基於專利發明，從事進一步的研發，從而專利制

度獎勵研發、促進科技發展之本旨將難以達成。 
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基於當事人間證據近用地位之衡平及專利制度本旨之達成，在制度設計

上，除考量法院與雙方當事人間之關係仍應處於等距之關係，以維持法院中

立、公平之角色外，更慮及法院相對於當事人而言，不僅處於紛爭事實經過之

外，且對於先進、複雜之技術發明與產業實況並不熟悉，由當事人而非法院負

責證據之蒐集與提出仍係較有效率之配置。是以，唯有賦予當事人有效的蒐集

與提出事證之管道，並強制當事人必須提出對自身不利之證據，方能夠在維持

當事人進行主義之框架下，以相對有效率之方式，使當事人間紛爭所涉之事證

能夠全面且儘可能完整地呈現於法庭活動中，衡平當事人間事證近用地位不平

等之情形，同時使法院能夠在掌握充分、全面資訊之前提下做出判斷，以達到

民事訴訟發現真實之主要目的，並落實專利制度之本旨。 

換言之，證據開示制度真正地使當事人就證據近用立足於對等之地位，強

化並充實傳統上當事人對抗主義關於「雙方當事人均有自行蒐集、提出證據之

能力」的前提假設，進而使專利訴訟中存在有效且充分之事證蒐集程序，緩和

專利訴訟中兩造之惡性競技（sporting theory），使法院在維護個人權利有效執

行之同時，兼顧專利制度之公益目的。 

相較而言，我國民事訴訟法制傳統上所採「辯論主義」之立場與美國法制

之「當事人對抗主義」幾無二致。然而，傳統上並未有任何積極制度設計充實

「雙方當事人均有自行蒐集、提出證據之能力」的前提假設，縱然我國民事訴

訟法於 2000年新增確定現狀型證據保全類型並擴大文書提出義務之範圍，希望

能藉此平衡當事人間事證近用地位不平等之情形，以落實憲法上證據蒐集權之

保障，惟法院實務及多數民事訴訟法學者仍然認為在我國民事訴訟法制下，非

負舉證責任之當事人僅在立法理由所明示之證據偏在事件類型中例外地負有提

出文書之義務，且嚴格解釋證據保全聲請之必要性要件，從而導致修法之目的

不達。質言之，民事訴訟法之修正至多僅係在特定例外之事件類型，使非負舉
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證責任之一方有義務提出事證，而非一般性的課予非負舉證責任之當事人負有

提出事證之義務，更非根本性的賦予雙方當事人公平近用事證之管道。	

雖然 2008年施行之智慧財產案件審理法體認到智慧財產權訴訟中之原告權

利人往往面臨證據近用地位不對等且專利侵權訴訟僅有民事救濟程序之情形，

而在 2000年民事訴訟法修正之基礎上，增加違反文書提出命令之強制處分及賦

予法院得以強制力排除對證據保全之妨礙，惟法院實務因顧慮專利侵權訴訟乃

民事侵權爭議，為維持法院中立、公正之形象，少見有利用強制力或強制處分

排除阻礙之情形。再者，智慧財產法院往往不當地法審酌法規所無之要素或嚴

格要求釋明專利侵權之本案請求，而輕易的拒絕確定現狀證據保全之聲請，且

亦未能在本案訴訟中積極運用文書提出命令及證明妨礙之制裁效果，從而使得

我國專利訴訟淪為當事人消極不提出不利於己證據之惡性競技，專利權人亦因

蒐證困難而難以維護其權利，最終造成專利制度之本旨不達。 

是以，我國專利民事訴訟仍呈現當事人兩造競技（sporting theory）之圖

像，當事人往往藉由消極不提出不利於己事證之方式，不當謀取訴訟上之利

益，司法實務並未貫徹衡平當事人雙方事證近用地位不平等之立法意旨，而立

法上亦未充分賦予當事人證據蒐集之有效機制與制裁，故我國專利民事訴訟法

制所謂「雙方當事人均有自行蒐集、提出證據之能力」之前提假設並無強力基

礎，而僅是理論上之空中樓閣，此為我國與美國證據蒐集法制根本上最大不同

之處。 

 

第二項 我國應於智慧財產案件審理法中引進美式證據開示程序 

我國傳統民事訴訟法制對於是否全面引進美式證據開示制度，各界見解分

歧，未有定論581。而就我國專利侵權事件之證據蒐集是否適合參考美國證據開

 
581 陳石獅等，事證開示制度（Discovery）與發現真實，載：民事訴訟法之研討（五），頁 80-
138，1996年 10月。 
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示制度，在智慧財產案件審理法中引進相仿之制度設計，使專利侵權事件能夠

具備有效且與傳統民事事件相異之證據蒐集程序，則未有充分討論582。 

 

第一款 法系不同非排拒美式證據開示制度之正當理由 

就前揭問題，有謂我國係大陸法系國家，民事訴訟法制與美國不同，縱然

專利侵權事件之標的係屬無體財產權亦毋庸全面引進美國證據開示制度583。 

然而，立法院於 2019年 12月即參考美國法制，在商業事件審理法中就商

業訴訟事件之證據蒐集訂立民事訴訟法所無之特殊訴訟程序584，以期法院能夠

迅速、妥適、專業處理商業紛爭，進而提升裁判之可預測性及一致性，從而促

進經商環境，提升國際競爭力。由此觀之，與商業活動密切相關之專利侵權事

件為使證據充分呈現於法院，提升裁判之可預測性，進而促進科技及商業發展

更有必要引進有別於傳統民事訴訟法之證據蒐集制度。 

商業事件審理法第 43條以下引進「書面查詢」制度585，明定當事人為準備

其主張或舉證，得於法院指定期間或準備程序終結前，列舉有關事實或證據之

必要事項，向他造查詢，請求具體說明，其立法理由明揭「為使當事人在訴訟

前階段，即有機會蒐集相關資訊，據以妥適決定後續事實及證據之提出，並加

速訴訟程序之進行，減輕法院審理之負擔，明定當事人為準備其主張或舉證，

得…向他造查詢有關事實或證據之必要事項，請求為具體說明」。 

 
582 就此問題，民事訴訟法學者尚未針對專利侵權訴訟是否有引進美式證據開示程序之必要明確
表示見解。 
583 周航儀，同註 30，頁 83。不同見解，參見：歐陽漢菁，高科技智慧財產訴訟之研究－以審
前證據蒐集及調查程序為中心，司法院及所屬各機關出國報告，頁 43以下，2007年 9月，htt
p://jirs.judicial.gov.tw/JudLib/EBookQry04.asp?S=all&S=R&S=S&S=U&S=V&S=W&S=X&S=Y&Y
1=&M1=&D1=&Y2=&M2=&D2=&sn=高科技智慧財產訴訟之研究+&sa=&src=&kw=&sdate=&ed
ate=&sname=高科技智慧財產訴訟之研究&sauthor=&ssource=&keyword=&EXEC=查++詢&scode
=U&seq=1（最後瀏覽日：2021年 03月 30日）。 
584 王銘勇，商業事件審理新制評析—當事人查詢、專家證人及秘密保持命令，全國律師，24
卷 3期，頁 30，2020年 3月。 
585 據報載，司法院民事廳李國增廳長表示，商業事件審理法中當事人「書面查詢」制度主要參
考美國聯邦民事訴訟規則以及日本民事訴訟法「當事人照會」制度。參見：自由時報，〈財經週

報-綜合話題〉民事廳長：事實完整呈現 可促成和解，2019年 4月 29日，https://ec.ltn.com.tw/a
rticle/paper/1284898 （最後瀏覽日：2020年 12月 3日）。 
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而同法第 47條以下更引進「專家證人」制度，規定當事人經法院許可，得

聲明專家證人提供專業意見，其立法理由則揭示「為補強現行鑑定制度之不

足，並尊重當事人之程序主體權而保障證明權，參考英美法制，採行專家證人

制度，使當事人經法院許可後得以聲明專家證人，提供專業意見，充實事實

審」。由此可知，我國立法者並未因「書面查詢」制度或「專家證人」制度非

屬大陸法系民事訴訟制度而予以排斥，故法系不同並非拒絕參考證據開示制度

之正當化基礎。 

再者，或有認為在專利侵權事件是否僅需如商業事件審理法引進「書面查

詢」及「專家證人」兩種機制即足以建構有效之事證蒐集制度，而毋需全面引

進美國證據開示制度，惟在深入了解美國證據開示制度後可知，前述兩種機制

僅係個別之蒐證方法，並非證據開示制度之全貌，證據開示制度之所以能夠有

效發揮衡平當事人事證近用地位不平等之機能，完全係基於當事人有權主導證

據蒐集、國家應賦予當事人對等蒐集事證之機制、民事訴訟採當事人對抗主義

等自由主義之訴訟理念下所建構由證據開示會議至違反證據開示之制裁一系列

完善的制度設計，並非僅僅個別蒐證之方法所能達成。 

又，若細究商業事件審理法關於「書面查詢」之規定，書面查詢不僅未有

美國法上「具結」回答之要求，且書面查詢所得之事實或資訊亦非證據本身，

不得作為證據使用586，惟在美國證據開示制度下，只要書面查詢所得之資訊或

事實符合聯邦證據法之規定，即具備證據能力，得作為證據587。 

另外，商業事件審理法明確規定「專家證人」之聲明須經法院許可使得為

之，與美國法上當事人得自主決定是否聲明專家證人，法院無權干涉之制度設

計相異，導致法院仍然掌握專家證人聲明與否之主導權，且商業事件審理法僅

規定專家證人之資格，並以書面提出、回答專家意見為原則，而未如同美國法

 
586 許士宦，商業訴訟程序之新變革（下）-當事人主導型訴訟模式之邁進，月旦法學教室，214 
期，頁 33，2020年 8月。 
587 FED. R. CIV. P. 33(c). 
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強制專家證人出庭接受他造對質詰問，顯然對於當事人訴訟防禦權之保障較為

不足。 

綜上述，僅引進「書面查詢」及「專家證人」兩種機制並不足以建構有效

之事證蒐集制度，在智慧財產案件審理法中全面引進證據開示制度方屬較為妥

適且有效建構當事人事證近用管道之制度設計。 

此外，觀諸比較法制，同為大陸法系國家之日本早在 1996年即參考美國

「書面查詢」制度（interrogatories），訂立起訴後當事人照會制度，使當事人

間不待法院介入即自主進行事證資訊之開示與交換，以達到簡化爭點、促進集

中審理，並迅速解決紛爭之目的588。 

而與日本、我國同為大陸法系國家之韓國雖然在 2016年修正專利法，強化

文書提出之義務589。然而，韓國產業界不論大型企業或中小企業590均認為在韓國

現行法制下，肇因於該國專利侵權訴訟欠缺有效之證據蒐集機制，專利侵權證

據之蒐集往往耗費相當時間及金錢卻收效甚微，從而企業只能選擇至有證據開

示程序之美國聯邦法院進行訴訟591。鑑此，韓國智慧財產局於 2020年，提案仿

照美國法制，在智慧財產侵權案件中引入證據開示制度592。韓國智慧財產局局

 
588 陳駿璧、許正順、李莉苓、詹惟堯，司法院民事廳九十三年度日本督促程序、當事者照會暨
參審員制度考察報告，司法院出國考察報告，頁 32，2004年 12月，https://jirs.judicial.gov.tw/Ju
dLib/EBookQry04.asp?S=U&Y1=&M1=&D1=&Y2=&M2=&D2=&sn=民事廳九十三年度日本督促
程序、當事者照會暨參審員制度考察報告&sa=&src=&kw=&sdate=&edate=&sname=民事廳九十
三年度日本督促程序、當事者照會暨參審員制度考察報告&sauthor=&ssource=&keyword=&EXE
C=查++詢&scode=U&seq=1 （最後瀏覽日：2021年 02月 08日）。 
589 Yulchon LLC, Korea Finally Puts Some Teeth into Its Discovery Rules - An Executive Summary 
and Analysis of Significant Updates to the Korean Patent Act and Korean Trademark Act (Jun 29, 
2016), available at https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=1a443b07-0397-443d-a531-
d5ad069751aa (Last visited: 2021/02/08). 
590 Min-kyung Jung, S. Korea vows to open an era of ‘digital IP’: IP office chief (Nov 24, 2
020), available at http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20201124000717 (Last visited: 2021/0
2/08). (“Most small- and medium-sized firms are supporting the introduction of the discovery s
ystem because under the current legal system, it is difficult for them to procure evidence relat
ed to IP infringement and feels pressure of time and cost.”). 
591 Min-hee Jung, LG Chem sues SK Innovation for Infringing Secondary Battery Trade Secret
s (Apr 30, 2019), available at http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=31422 
(Last visited: 2021/02/08). (“LG Chem said it has sued SK Innovation in the United States be
cause the discovery procedure of the U.S. ITC and federal courts makes it difficult for a litiga
nt to conceal evidence.”). 
592 See Hyun-Sil Lee & Minji Ryan Kim, South Korea strengthens IP protection through legisl
ative measures (Aug 20, 2020), available at https://www.managingip.com/article/b1n06yxsm5451g
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長於受訪時亦表示引進證據開示程序將有助於落實專利權人之權利保障並促進

產業及科技發展593。 

綜上所述，繼受歐陸民事訴訟法制之東亞國家均體認到因專利權易受侵

害、難以維權且存在證據偏在之情形，故實有必要特別針對專利侵權訴訟建立

一套有別於傳統歐陸民事訴訟法之程序機制，使專利權人能夠有效蒐集證據，

衡平兩造證據近用地位不對等之情形，進而落實專利權人之權利保障，促進科

技、產業之發展。準此，由日、韓之比較法制觀察，兩國均以美國證據開示程

序作為建立有效證據蒐集制度之參考對象，並未執著於英美法系或歐陸法系之

區別，而排斥引進美國證據開示制度。 

 

第二款 費用甚鉅非排拒美式證據開示制度之正當理由 

對於美國專利訴訟證據開示程序另一質疑為證據開示程序之成本高昂、花

費甚鉅，此等費用負擔將形成對當事人程序上之障礙，甚至可能造成被告方因

高昂之費用而被迫選擇和解。然而，專利侵權訴訟之訴訟標的價額往往較高，

且案件事實涉及複雜之技術及產業現況，自然需要進行大量的證據開示，才能

有效釐清爭議，必然需要花費剛昂之費用進行證據開示，此一現象與其說是證

據開示程序之缺陷，毋寧係屬於證據開示程序之本質使然，即越複雜、訴訟標

的價額越高之訴訟方需要大量運用證據開示程序，以釐清紛爭事實，因此該等

訴訟所需之證據開示費用當然較為高昂594。 

 
/south-korea-strengthens-ip-protection-through-legislative-measures (Last visited: 2021/02/08); Dart
s-ip, Discovery system is expected to be introduced in South Korea (Mar 18, 2020), available 
at https://clarivate.com/darts-ip/blog/discovery-system-in-south-korea/ (Last visited: 2021/02/08). 
593 Min-kyung Jung, S. Korea vows to open an era of ‘digital IP’: IP office chief (Nov 24, 2
020), available at http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20201124000717 (Last visited: 2021/0
2/08). (“The implementation of the Korean discovery system would strengthen the rights of pat
ent holders and drive development of industries and technologies,” Kim said.) 
594 Alexandra D. Lahav, A Proposal to End Discovery Abuse, 71 VANDERBILT LAW REV. 2037, 2051 
(2019). 
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舉例而言，蘋果公司（Apple Inc.）與三星電子公司（Samsung 

Electronics）間之專利侵權訴訟，訴訟雙方各自花費約 10億美金的訴訟費用，

該金額看似不菲，惟該數額卻僅相當於當時蘋果手機在兩週內之銷售總額595。

由此可知，證據開示程序所需之費用與案件之複雜度及訴訟標的價額呈正相

關，惟是否能夠僅以該現象遽然推論證據開示程序之費用對於訴訟當事人而言

係不成比例的昂貴，而屬對於當事人程序上之障礙，並非無疑。 

況且，在專利侵權訴訟中雙方當事人均為具有技術研發能力及市場營銷能

力之企業，就事證開示程序等訴訟費用必然會理性考量成本及效益，縱然所花

費之金額看似不菲，但對於企業經營者而言，仍屬合乎比例之費用負擔。此

外，美國近來證據開示程序之改革亦法院適度介入證據開示程序，使證據開示

之費用能夠合乎比例，而不至於遭到濫用。因此，證據開示程序費用負擔過鉅

之問題可藉由制度設計上使法院適度介入，並控管證據開示範圍、方法及數量

等制度設計予以改善，從而避免證據開示程序費用過高或可能遭到濫用之問

題。 

綜上述，本文認為，基於美國證據開示制度所帶來的啟示以及專利侵權訴

訟之特殊性，我國實有必要在智慧財產案件審理法中，參酌美國證據開示程

序，建立有效且強大的證據開示制度，以解決專利侵權訴訟中當事人事證近用

地位不對等之情形596，而我國法系與美國不同、證據開示程序費用高昂等理由

並非排拒引進美式證據開示程序之正當理由。 

 

第二節 法院與當事人角色分工之反省與調整 

 
595 Id. at 2050. 
596 有學者提出「事件類型審理論」，提倡應依各種類型事件（如：現代型紛爭）之性質、需
求，提供其所適宜之審理程序。若由類型審理論之角度觀之，本文所建議專利侵權事件因其性

質之特殊性，有必要在智慧財產案件審理法中就其需求，建立有別於民事訴訟法之證據蒐集程

序，在民事訴訟法學理上亦有相當之基礎。關於「事件類型審理論」，參見：陳石獅等，邱聯恭

發言，同註 581，頁 111。 
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第一項 法院主導之證據蒐集並非最適之配置 

由於我國法制依循傳統大陸法系「司法優位性」（judicial primacy）之概

念，認為重要證據之取得係法院之核心權責，屬於不可與私人分享之權限，而

未明確區分證據蒐集與證據調查之概念，從而認為法院在進行證據調查時同時

也是在行使蒐集證據之核心權責。因此，我國法院在證據之蒐集及調查均涉入

甚深，縱然證據調查或保全證據之聲請係由當事人為之，惟仍須取得法院之同

意，方得進行。換言之，當事人縱然有權主動發動證據蒐集或調查之程序，請

求法院調查或保全證據，然若未能說服法院同意，證據之蒐集依然窒礙難行。

是以，我國法院在證據蒐集上扮演積極主導之角色，當事人及律師反而欠缺對

於證據蒐集之主導權。 

惟由行為誘因之觀點而言，法院對於事證蒐集之誘因較當事人低落，通常

不會竭盡全力的進行證據蒐集，蓋最終因證據不足而受有不利益者係當事人，

而非法院，故法院並不具備充分誘因去蒐集事證；又制度設計上，縱在第二審

採嚴格續審制之訴訟結構下，由於第二審法院在適用民事訴訟法第 447條第 1

項但書時，仍採較寬鬆之標準，未能嚴格限制新證據之提出，從而第一審法院

倘消極、被動不蒐集證據或恣意地認為無證據調查之必要，當事人亦難以仰賴

審級制度予以救濟。	

再者，由功能最適之角度而言，基於專利侵權事件具備高度技術性及商業

性，專利侵權訴訟之當事人均為具有科技研發能力及市場營銷能力之企業或商

業組織，渠等均有能力聘用律師、專利師、技術專家、會計師等專業人士，並

有能力在該等專業人士之協助下自行主導證據之蒐集與調查，且事證之蒐集攸

關當事人對於紛爭事實之掌握、訴訟攻防方法之採取以及紛爭解決管道之評

估，自應由當事人負責事證之蒐集，更能減輕法院負擔。相較而言，法院縱有

技術審查官之協助，惟因因科技日新月異、專業分工日趨細緻，且技術審查官

脫離產業界甚久，早已欠缺對於產業及技術現狀之瞭解，難以期待法院有能力
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判斷某一證據之開示是否與專利侵權紛爭相關或有無開示之必要。準此，由法

院主導證據之蒐集與調查往往耗時費力、事倍功半，並非功能最適之配置，且

可能減損法院公平、中立之仲裁角色。 

反觀美國法制，在具備有效之證據蒐集機制之前提下，將證據蒐集之權限

委由當事人及律師自治，當事人間在被強制要求提供證據之前提下，有權相互

協商證據開示之範圍、內容、方法與時程。法院僅在雙方不能達成協議或證據

開示範圍、手段有顯失公平或濫用之情形下方加以介入。縱然在歷次修法過程

中，國會日益強化法院之角色，惟證據開示程序之主導者仍係當事人及其律

師，法院原則上僅扮演監督或協調雙方當事人之角色。基此，法院僅需在當事

人對於證據開示範圍、方式不能達成協議時方須介入，如：減縮證據開示範圍

或限縮證據開示之方法，避免證據開示程序遭濫用或被開示之一造負擔過重，

而毋須全程介入證據蒐集程序，主動判斷事證具體應開示之範圍或何種事證應

予開示等棘手問題，不僅減輕法院判斷上的負擔，更維持法院中立、公正之仲

裁角色，與民事訴訟採取當事人對抗主義之意旨相符。 

是以，與美國法制相較，我國專利民事訴訟既未賦予當事人有效之證據蒐

集程序，又將證據蒐集之權力完全集中於法院，無異加深了當事人在證據蒐集

層面的困境。若能在制度設計上賦予當事人主導證據蒐集程序之權力，而使法

院立於監督、協調者之角色，不僅係符合行為誘因及功能最適之效率配置，更

能夠減輕法院負擔，促使當事人盡全力蒐集事證，並將事證完整、全面地呈現

於法院，以利法院在充分資訊揭露之情形下，做成最接近客觀真實之判斷，方

符合民事訴訟發現真實之制度目的，從而能夠達成獎勵研發，促進科學技術發

展等專利制度本旨。 

 

第二項 專利侵權事件之證據蒐集應由當事人主導並強制律師代理 
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如前所述，依我國現行法制，縱然證據調查或保全證據之聲請係由當事人

為之，惟仍須取得法院之同意方得進行。質言之，當事人縱然有權主動發動證

據蒐集或調查之程序，請求法院調查或保全證據，然若法院就證據調查或保全

之請求不予同意，當事人就證據之蒐集依然窒礙難行，顯見我國法院在證據之

蒐集與調查均涉入甚深。 

本文認為，鑑於專利侵權訴訟當事人均為商業組織，且由行為誘因及功能

最適之角度觀之，訴訟當事人實為專利侵權訴訟中證據蒐集與調查之最佳人

選，故專利侵權訴訟應採行由當事人主導之證據開示程序。 

此外，為使當事人能有具體之程序規範依循，本文建議應在智慧財產案件

審理法中明定當事人於起訴後應主動與他造進行證據開示之磋商，並應於起訴

後一定期限內達成協議，共同提出證據開示計畫，該證據開示計畫之內容應包

含證據開示之具體範圍、方法、數量及時程表，且若涉及電子儲存證據資料之

開示，證據開示計畫更應包含該等資訊提出與保存之格式與方法。若當事人間

就證據開示計畫之內容有所爭執，當事人原則上應先自主進行磋商，僅在不能

達成協議時方得請求法院裁定，否則法院毋須積極介入。 

惟為避免當事人一遇爭議即動輒請求法院裁定介入，使法院負荷過重，本

文建議應規定當事人在請求法院介入裁決時應提出證據，如協商之會議記錄、

電郵紀錄等，釋明雙方確實已盡力協商仍不能達成合意，否則法院應以裁定駁

回。另，為減輕法院判斷之負擔，本文建議，當事人欲就雙方爭執之證據開示

計畫內容提請法院裁定時，除陳明己方原初之方案外，更應以他方之方案為基

礎，提出願意妥協、折衷之備案，供法院參酌判斷。倘當事人未能提出折衷備

案，則法院應以他方原初所提之證據開示計畫內容為終局之證據開示方案。此

外，當事人所委任之律師亦負有協助當事人促進事證開示程序進行之義務，其

應積極敦促當事人與對造協商、提出證據開示計畫。 
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最後，我國現行專利侵權事件並不強制律師代理，當事人縱然未委任律師

仍得自己進行訴訟，惟前述關於證據開示制度之立法建議均仰賴熟悉法律及訴

訟程序之專業律師協助當事人進行證據蒐集之程序，故本文建議在專利侵權訴

訟應強制律師代理。 

 

第三節 我國確定現狀型證據保全之機能應重新檢討 

第一項 美國證據開示制度之機能不宜嫁接至確定現狀型證據保全 

美國證據開示程序屬於起訴後之證據蒐集機制，因訴訟已經開啟，制度設

計上允許當事人進行廣泛之證據蒐集較不致於引來摸索證明或當事人得藉此騷

擾眾多競爭同業之質疑。然而，我國則係參考德國於 1991年新增之「獨立的證

據程序」，賦予既有起訴前證據保全程序開示證據之機能，將避免不必要訴

訟、促成和解及促進集中審理等證據開示制度之機能嫁接至起訴前證據保全，

此一不同使得我國法院在適用起訴前證據保全制度時，往往顧慮訴訟尚未提

起，而抱持較保守的態度看待起訴前證據保全之聲請，且擔心若寬泛准許證據

保全，因本案訴訟尚未提起，被告尚未特定，可能導致相對人在未被起訴前即

遭受不當之騷擾或聲請人藉此摸索證明，從而影響起訴前證據保全聲請之核准

率。再者，我國起訴前證據保全之要件規定過於簡略、抽象，欠缺細緻、具體

之規範引導法院蒐集、調查證據之行為，並確保其行為之正當合理性，亦導致

法院在決定是否核准證據保全時，往往不當的將非法定因素納入考量，從而造

成當事人難以預見法院核發證據保全聲請之標準，大幅增加證據保全聲請之不

確定性。 

相較而言，美國法制對於證據開示程序有詳細、繁複之規則供當事人遵

循，並提供較為具體之衡量因素供法院判斷當事人有無濫用證據開示程序，大

幅提升證據蒐集之可預測性。是以，在專利侵權訴訟之脈絡下，若能在制度設

計上完善起訴後證據蒐集制度，將避免不必要訴訟、促成和解及促進集中審理
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等機能回歸起訴後證據調查程序，並特別就專利侵權訴訟制定一套相對細緻且

具體之證據蒐集規則，不僅能夠消解法院對於「摸索證明」之疑慮，更能夠確

保當事人不至於恣意濫用該等程序騷擾不特定之競爭同業，摸索尚不確定之侵

權對象或證據。 

 

第二項 應以證據開示程序取代確定現狀型證據保全制度之機能 

如前所述，我國現行法制係將避免不必要訴訟、促成和解及促進集中審理

等證據開示制度之機能嫁接至起訴前證據保全，惟上述制度設計已在德國修正

專利法引進實體法上資訊請求權及日本引進當事人照會制度後被證明所謂「獨

立的證據保全制度」或「確定現狀型證據保全制度」在專利訴訟中並非有效之

證據蒐集機制，其原因在於法院在適用起訴前證據保全制度時，往往顧慮訴訟

尚未提起，而抱持較保守的態度看待起訴前證據保全之聲請，且擔心若寬泛准

許證據保全，因本案訴訟尚未提起，被告尚未特定，可能導致相對人或第三人

在未被起訴前即遭受不當之騷擾或聲請人在本案訴訟是否提起尚不確定之際，

藉此摸索證明，從而影響起訴前證據保全聲請之核准率。	

本文認為因證據開示之範圍較為廣泛，且係以開示為原則、不開示為例

外，對於當事人或第三人之影響甚鉅，因此在制度設計上仍應將證據開示程序

置於起訴後較為妥適，避免法院顧慮本案訴訟尚未提起，被告尚未特定，可能

導致相對人或第三人在未被起訴前即遭受不當之騷擾，且此亦與美國證據開示

程序為起訴後之證據蒐集機制相符。	

具體而言，本文建議可在智慧財產案件審理法中就專利侵權事件特別增訂

「證據開示程序」一節，規定專利侵權訴訟應優先適用起訴後證據開示程序，

以取代現行確定現狀型證據保全程序，作為專利侵權訴訟的證據蒐集機制。質

言之，證據開示程序既係在起訴後方有適用，其影響之所及僅限於特定訴訟中

之雙方當事人及持有與該特定訴訟之相關證物的第三人，而不至於有當事人以
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該程序恣意騷擾與該特定訴訟無關之競爭同業的情形。又，訴訟當事人在起訴

後立即適用證據開示程序，自主進行證據開示並釐清紛爭事實亦有助於促進紛

爭解決、集中審理等程序機能之達成。	

 

第四節 我國證據蒐集之範圍與方法有擴增之必要 

第一項 美國證據開示之範圍較廣且證據方法種類較多 

依據我國現行法制，當事人雖有權向法院請求法院保全或調查特定範圍之

證據，惟我國現行證據蒐集及調查之必要性、範圍及方法仍取決於法院是否准

許之決定；且確定現狀型證據保全因考量「起訴前」證據保全之特性，為避免

競爭同業或第三人受不當騷擾，故所能使用之證據方法限於書證、勘驗及鑑

定，而禁止使用人證及當事人訊問之證據方法。惟在專利侵權事件，關於侵權

產品之製造、來源、流向及數量，通常為權利人所不知之事實，雖然部分資訊

得由文書證據窺知一二，如能向當事人或第三人直接詢問，對於事案之釐清與

顯明更有助益。	

此外，我國民事訴訟鑑定制度基於鑑定意見係鑑定人依其特殊之專業知識

或經驗所為之判斷，不同於證言係證人對於自身經驗之具體事實所為之陳述，

故認為鑑定人係輔助法院之角色，而對於鑑定人有中立性之要求597。又選任鑑

定人之權在於法院，法院雖得徵詢當事人之意見，惟當事人之意見並不拘束法

院，且在實務上常見囑託機關鑑定之情形，此情形下鑑定機關亦毋須具結，更

鮮見鑑定機關派遣實際鑑定之人至審判程序接受當事人詢問，以致於當事人無

從檢驗鑑定人之專業資格、鑑定意見所憑之事證、鑑定意見之真實性以及鑑定

方法、過程之合理性598。再者，縱然智慧財產法院配置有技術審查官，可輔助

法院對於科技、技術專業知識之理解，惟因專利侵權訴訟所涉之專家不僅止於

 
597 林玠鋒，依專門經驗法則而得事實之證明與鑑定中立性－以真品或仿品之證明為例，台灣法
學雜誌，376 期，頁 21-22，2019年 9月。 
598 許士宦，同註 586，頁 36。 
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技術專家，尚包括產業、會計、經濟、財務等領域之專家，且專利侵權訴訟所

涉之技術往往係前瞻之科技發明，且技術專業領域極為細分並與產業分工密切

結合，並非法院技術審查官所能比擬。因此，客觀而言難以期待法院有充足的

能力及知識尋得適合之鑑定人或專家。	

相較而言，美國證據開示制度提供多種不同的證據方法，而不限於提出書

證或物證之提出及檢視，較為彈性，且證據開示之範圍亦較廣泛。舉例而言，

書面查詢制度（interrogatories）賦予當事人就「與當事人一造主張或抗辯有關

之事項」向他造或第三人書面詢答之權利，且受查詢者對書面查詢之回覆必須

具結，確保就書面詢問之回覆係據實陳述，而無虛偽隱匿。書面查詢制度有助

於當事人在專利訴訟之初釐清並確認被控侵權物之類型、狀況及人證、物證之

所在等初步資訊，有利於當事人後續使用其他證據方法進一步的取得更具體、

詳盡之事證資訊。	

此外，證據開示制度除允許當事人在法庭外自主進行人證之訊問，更允許

兩造聘用各自信任的專家證人，貫徹當事人進行主義之精神。當事人自行選任

專家證人除有助於當事人充分準備，預測審判，更能提供法院必要之專業知

識，使法院容易理解所涉及的專門知識599。又，專家證人制度不允許機關擔任

專家證人，而只允許自然人擔任，確保自然人能夠具結並到法庭接受他造當事

人之詰問，驗證其證言之可信性，並消除對於專家證人公正性及證言正確性、

真實性之質疑600。	

綜上所述，廣泛地開示範圍、多樣的證據方法與專家證人制度係美國證據

開示制度有助於當事人充分蒐集證據，分析並評估訴訟之必要性與進行訴訟之

成本效益，達到預防訴訟、促進和解及審理集中化之目的。 

 

 
599 許士宦，同註 586，頁 36。 
600 邱筱雯、林志潔，鑑定和專家證人制度之比較與對鑑識會計制度建構之建議，會計師季刊，
262期，頁 28，2015年 3月。 
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第二項 應明定證據開示之範圍及其例外 

第一款 證據開示之範圍應限於與任一方當事人主張或答辯有關之事項 

關於證據開示之範圍，現行確定現狀型證據保全之範圍係指事、物之現狀

及事實本身，其範圍較不明確，難以依循。本文建議參酌美國聯邦民事訴訟規

則於 2015年修正後所確立之範圍及該規則所定之利益衡量因素，以「與任一方

當事人主張或抗辯有關」之資訊作為證據開示之範圍，並將「雙方當事人對於

相關事證近用之相對能力」、「證據開示對於紛爭解決之重要性」、「雙方當

事人之財務資源」、「證據開示請求所需之費用負擔」，明定為法院判斷證據

開示範圍時應考量之因素。 

本文認為，「與任一方當事人主張或抗辯有關」之範圍較過去美國聯邦訴

訟規則所採之「與訴訟紛爭主題相關」更為限縮，故以「與任一方當事人主張

或抗辯有關」作為證據開示之範圍，一方面使當事人得藉此取得足夠證據，掌

握紛爭事實，另一方面可避免當事人濫用證據開示程序，騷擾對造或第三人，

應為妥適之界定。 

此外，「雙方當事人對於相關事證近用之相對能力」應係法院認定證據開

示範圍時最重要之衡量因素，蓋在專利侵權訴訟中，原、被告確實就被控侵權

對象以及損害賠償計算之相關證據存在「資訊不對稱」之情形，故在證據開示

制度下，開示證據之責任並非落在依傳統民事訴訟法規範說下主張權利發生事

實之專利權人，而係落在掌握大量或全部事證資訊之被控侵權人。又，「證據

開示對於紛爭解決之重要性」之衡量因素係指該證據是否為釐清紛爭之重要證

據，例如：被控侵權產品、記載製程或技術特徵之文件或圖面、被控侵權物之

銷貨資料、與專利有效性相關之前案、能夠證明系爭專利進步性之直接證據、

關於所屬領域既有技術水準之文件等應均屬對於紛爭解決具有重要性之證據，

就此等證據請求開示原則上應屬正當之證據開示範圍。而「雙方當事人之財務

資源」與「證據開示請求所需之費用或負擔」應為相互關聯之考量因素，並非
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只要被請求證據開示之一方欠缺資金或無法負擔證據開示費用即屬不當之證據

開示，尚須探求該證據開示請求是否造成被請求開示之一方在財務上受有不正

當之費用負擔。倘該證據開示請求確實造成相對人受有不正當之費用負擔時，

法院得限縮證據開示之範圍或要求請求開示之一方負擔相關費用，避免造成過

度開示或濫用證據開示程序之情形。 

 
第二款 應將特權事項及律師工作成果事項明定為證據開示之例外 

依據美國聯邦民事訴訟規則第 26條（b）項（1）款規定，特權事項

（privilege matter）不落入證據開示之範圍。特權事項包括配偶間、近親屬間、

醫生與病患間基於職業或親密關係所生之保密特權，其中最具重要性者係當事

人為諮詢法律意見與律師之通訊內容，即律師與當事人間秘匿特權。我國現行

民事訴訟法第 307條第 1項各款規定具有配偶關係、特定親屬關係或非洩漏其

技術上或職業上之秘密不能為證言者，得拒絕證言，與前揭聯邦民事訴訟規則

之規定相近，本文建議，考量證據開示制度係專利侵權事件中特殊之訴訟程

序，應將現行民事訴訟法第 307條第 1項各款之特權事項明定於智慧財產審理

法中，將該等特權事項排除於證據開示範圍之外，俾使當事人與包括律師在內

之其他基於職業或親密關係而與當事人間有信賴關係者之信賴關係能得到保

障。 

再者，美國聯邦民事訴訟規則第 26條（b）項（3）款（a）目尚規定，原

則上證據開示之範圍不及於當事人或其代表人，包括律師、顧問、擔保人、保

證人、保險人或代理人，為了預期可能發生的訴訟或已發生之訴訟所準備之文

件或有形之物。該等證據開示之例外即為「律師工作成果事項」，具體而言，

只要是因為預期訴訟而製作之文件，縱然其旨在協助商業決策，亦不因此而喪

失律師工作成果事項特權之保護。換言之，律師工作成果事項特權係為了保護

律師在當事人對抗主義下之訴訟準備過程中，免於受他造律師窺探其為了準備

訴訟而做成之書面文件的恐懼。是以，倘依據文件之性質及個案之情況可認為
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該文件之取得或做成係基於將來可預見的訴訟，即屬於律師工作成果事項。

又，律師工作成果事項之保障目的在於保護律師在蒐集資訊、篩選過濾文件、

準備法律理論、擬定訴訟策略時，免於遭受對造不當之侵擾，故律師工作成果

事項除包括律師在執行職務時，為紀錄或反映內心印象、法律確信等事項所做

成之文件外，尚包括對於他造所提交證據資料之揀選，蓋從大量文件資訊中篩

選及排序特定數份文件資訊之動作無疑將揭示律師對於個案之瞭解或其所認為

重要之事實或證據。 

我國民事訴訟法第 344條第 2項雖規定，就與本件訴訟有關之事項所作之

文書內容，涉及當事人或第三人之隱私或業務秘密，如予公開，有致該當事人

或第三人受重大損害之虞者，當事人得拒絕提出。而依該條立法理由，該條所

指涉之「與本件訴訟有關之事項所作之文書」係指當事人就本件訴訟有關事項

所做成之文書，如醫療糾紛中，醫療機構執有之診療紀錄；或產品事故中產品

製造商所執有與產品製造過程有關之文書。惟前揭規定所指涉之文書限於當事

人就本案訴訟相關事項所做成之文書，尚不包括當事人為預期可能發生的訴訟

或已發生之訴訟所準備之文書，亦不包括當事人之律師、顧問、擔保人、保證

人、保險人或代理人，為了預期可能發生的訴訟或已發生之訴訟所準備之文

書，故我國民事訴訟法第 344條所指涉之文書範圍與美國法上「律師工作成果

事項」所指涉之文書範圍顯有差距。 

因此，本文建議，為保障當事人之律師或顧問等代理人於執行職務過程中

免於受他造當事人不當證據開示之侵擾，在制度設計上應將當事人及其律師、

顧問、擔保人、保證人、保險人或代理人，為了預期可能發生的訴訟或已發生

之訴訟所準備之文件或有形之物原則上排除於證據開示範圍之外。 

	

第三款 應排除卷證資料涉及營業秘密而得限制或禁止閱覽規定之適用 

按我國現行民事訴訟法第 242條第 3項規定，訴訟之卷內文書涉及當事人

或第三人隱私或業務秘密，如准許前二項之聲請，有致其受重大損害之虞者，
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法院得依聲請或依職權裁定不予准許或限制當事人閱覽、抄錄或攝影卷內文書

之權。次按，智慧財產案件審理法第 9條第 2項規定，訴訟資料涉及營業秘密

者，法院得依聲請或依職權裁定不予准許或限制訴訟資料之閱覽、抄錄或攝

影。再按，智慧財產案件審理法第 18條第 5項後段亦規定，法院於證據保全有

妨害相對人或第三人之營業秘密之虞時，得依請求就保全所得之證據資料命另

為保管及不予准許或限制閱覽。	

惟在美式證據開示制度下，事證資料除係特權事項或律師工作成果事項

外，原則上均屬得開示之範圍，且美國法上並不允許以「營業秘密」作為當然

拒絕證據開示之理由。再者，我國智慧財產案件審理法已設有秘密保持命令制

度，當事人若認為其開示之事證內容涉及第三人或其所有之營業秘密，而有防

止營業秘密外洩之需求者，得舉證釋明，使法院核發秘密保持命令，禁止受秘

密保持命令之人，就該營業秘密，為實施該訴訟以外之目的而使用之，或對未

受秘密保持命令之人開示。	

詳言之，依我國現行專利民事訴訟法制及實務，就內容可能含有當事人之

一方營業秘密之事證資料，縱然該事證已提出於法院，擁有營業秘密之當事人

往往一方面援引民事訴訟法第 242條第 3項、智慧財產案件審理法第 9條第 2

項或同法第 18條第 5項後段，向法院聲請限制或禁止他造當事人就該事證資料

閱覽、抄錄或攝影；另一方面卻怠於依智慧財產案件審理法第 11條聲請秘密保

持命令601，而法院亦顧慮該等事證所含之營業秘密外洩，通常會傾向先禁止他

造當事人閱覽、抄錄或攝影該事證資料，待擁有營業秘密之一方當事人提出秘

密保持命令之聲請後602，方考慮允許他造當事人之律師或專利師在秘密保持命

令下閱覽、抄錄或攝影該事證資料，如此形同實質上阻絕他造當事人獲悉該等

 
601 依智慧財產案件審理法第 11條，秘密保持命令之聲請人僅能是營業秘密之所有人，且法院
亦無權在營業秘密所有人未主動聲請核發秘密保持命令之情形下，依職權核發秘密保持命令。 
602 他造當事人一方面欠缺請求法院核發秘密保持命令之權利，另一方面因無從閱覽事證，亦難
以就禁止閱覽、抄錄或攝影卷證資料之聲請為有效之爭執，從而僅能請求法院曉諭營業秘密之

所有人主動提出秘密保持命令之聲請。 
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事證資料，妨礙他造訴訟防禦權、辯論權甚鉅，且縱然嗣後允許他造當事人之

律師或專利師能夠閱覽、抄錄或攝影該事證資料亦造成訴訟遭受不當之延滯，

不僅對於他造當事人顯失公平，更有違集中審理之制度目的603。此外，更有甚

者，擁有營業秘密之當事人在法院曉諭聲請秘密保持命令後，仍拒不提出秘密

保持命令之聲請，此時法院至多僅能依現行民事訴訟法第 345條證明妨礙之規

定，審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實。然而，

前述所謂「擬制真實」之制裁仍繫諸於法院之自由心證，且該制裁之規定在性

質上仍屬舉證責任減輕之規定，若法院審酌情形後之心證無從認定他造關於該

文書之主張或依該文書應證之事實為真實，則負有舉證責任之他造當事人仍不

免受未盡舉證責任之不利結果，顯非公平。	

鑑此，本文認為，在引進美式證據開示制度之下，應一併排除民事訴訟法

第 242條第 3項、智慧財產案件審理法第 9條第 2項及同法第 18條第 5項後段

之適用，使得事證資料以開示為原則、不開示為例外，當事人無權再以事證資

料涉及其隱私或業務秘密為由，聲請法院禁止他造閱覽、抄錄或攝影卷內文

書，而秘密保持命令則回歸作為限制證據開示方法或程度之機制，從而有助於

秘密保持命令制度之正常化604，亦避免當事人濫用程序機制延滯訴訟或拒不提

出事證。	

	

第三項 應引進由當事人主導之證據方法 

第一款 應引進「書面查詢」（interrogatories）制度 

 
603 實務上常見當事人耗費相當多的時間及金錢成本，就含有營業秘密之事證資料的開示與否，
進行爭執。 
604 我國秘密保持命令制度最初即係參考美國聯邦證據規則下之秘密保護命令制度（Protective 
Order），惟弔詭的是在我國由法院獨攬證據調查權力之架構下，當事人所能蒐集事證之範圍本
已極為限縮，因此秘密保持命令在我國之法制架構下反而成為當事人擴大事證蒐集範圍之工

具。此與美國法下，秘密保護命令制度係作為限制證據開示方法或程度之機制極為不同。相關

論述參見：黃國昌，同註 169，頁 833-835。 
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為使當事人能夠獲得與事證有關之初步資訊，以確認並掌握文書、物品或

人證等其他事證存否及所在位置，從而綜合運用各種證據方法，有效且全面的

蒐集事證。本文建議，應參酌美國聯邦民事訴訟規則第 33條，明定當事人間得

以「書面查詢」之方法，向他造或第三人提出書面問題，以獲取他造或第三人

所持有事證資料之來源，如證人之身分、物證或文書之存否、證物之保存地或

證人之所在，以釐清事實上或法律上爭點並獲取更多與事證資料有關之詳細資

訊。具體而言，在專利侵權事件中，專利權人可以藉此獲悉關於被控侵權產品

之具體資訊、被告公司可能含有系爭專利技術特徵之產品類型、被告公司所有

涉入被控侵權物研發或製造之人員的身分或該等人員對於被控侵權物了解之深

淺等等。又「書面查詢」之範圍亦為「與任一方當事人主張或抗辯有關」之資

訊，受書面查詢之人應在一定期間內以書面具結605回覆或表示異議，且不得僅

因查詢之事項涉及事實或法律適用有關之意見或攻防方法而提出異議606。 

此外，本文建議，為避免書面查詢遭到濫用，成為騷擾對造、不當延滯訴

訟或增加他造不合理負擔的工具，可參酌美國聯邦民事訴訟規則，限制書面查

詢之問題數量不得超過 25題607，並規定受詢問之人若認為書面查詢之範圍過廣

或不當時，得提出異議，由法院裁定適當之範圍608。 

 
第二款 應改良現行文書證據蒐集之程序 

我國確定現狀型證據保全關於文書證據之保全除由法院會同聲請人直接至

相對人之處所實施證據保全外，尚包括依據民事訴訟法第 344條限期命相對人

提出文書之方式，而民事訴訟法第 344條規定，下列各款文書，當事人有提出

之義務：一、該當事人於訴訟程序中曾經引用者。二、他造依法律規定，得請

求交付或閱覽者。三、為他造之利益而作者。四、商業帳簿。五、就與本件訴

 
605 FED. R. CIV. P. 33(b)(3). 
606 FED. R. CIV. P. 33(a)(2). 
607 FED. R. CIV. P. 33(a)(1). 
608 FED. R. CIV. P. 33(b)(4). 
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訟有關之事項所作者，此為當事人文書提出義務之主要規定。惟該等規定僅屬

在證據偏在或危險領域之案件類型下，對於當事人文書提出義務之擴大，並非

針對文書證據一般性證據開示之規定。又依同法第 343條規定，當事人聲請他

造提出文書，法院僅在其認應證之事實重要，且舉證人之聲請正當者，方以裁

定命他造提出文書。本文認為，民事訴訟法第 344條所定文書之範圍較為限定

609，且文書證據之蒐集與調查與否仍繫諸於法院之裁量，並非當事人能夠完全

主導，與美國證據開示制度仍有不少差距。	

本文建議參酌美國聯邦民事訴訟規則第 34條，應賦予當事人得直接向他造

或第三人請求提出、檢查、複印、檢測或採樣渠等持有、保管或控制且「與任

一方當事人主張或抗辯有關」之文書及電子儲存資訊610，包括文字、圖畫、圖

表、照片、錄音、影像或其他儲存於任何媒介之數據或數據集合，以及有形之

物品611，蓋文書或電子儲存資訊所記載之內容通常與專利有效性、申請專利範

圍解釋、侵權判定以及損害賠償之計算息息相關，有助於釐清紛爭事實、簡化

爭點，解決紛爭。就文書或電子儲存資訊之開示而言，請求證據開示之一方應

以合理、具體的描述表明所欲開示之特定文書證據，並應特定證據開示之合理

時間、地點、實施方式以及電子儲存資訊之呈現形式612。而被請求人應在一定

期間內，針對被要求提供之文書或電子儲存資訊之項目或類型，表明是否將如

要求提交，抑或提出異議及其理由613。在提交文書或電子儲存資訊之方式上，

本文建議，除法院另有規定或雙方約定外，被請求方所提出之文件格式必須與

其日常商業運作所使用之格式相同，且應將該等文書資料以請求方所要求之項

目或類別進行彙整與標記；而在電子儲存資訊之提供上，若請求方未指定提供

 
609 相類見解，參見：陳石獅等，許士宦發言，同註 581，頁 109。 
610 FED. R. CIV. P. 34(a)(1). 
611 FED. R. CIV. P. 34(a)(1)(A). 
612 FED. R. CIV. P. 34(b)(1). 
613 FED. R. CIV. P. 34(b)(2). 
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之格式，則被請求方必須以通常保存該電子儲存資訊之格式或以合理可使用之

格式，提交電子儲存資訊614。	

	

第三款 應引進「訊問人證」（deposition）制度 

本文建議，應仿照美國「訊問人證」（deposition）機制，建立由當事人主

導之人證蒐集程序。制度設計上，應賦予當事人原則上得在法院不介入之情形

下，委由其所委任之律師，向證人或他造當事人進行證言之錄取，且證人及當

事人必須就其陳述之證言具結，以確保供述之真實性。該等訊問如同在庭審時

於法庭上之訊問相同，由請求方之律師進行主詰問，而對造律師得反詰問，證

人之陳述及雙方交互詰問之內容均應載明於筆錄615。如此一來，不僅使當事人

及其律師得自主地主導人證之訊問，更使法院僅需就當事人交互詰問後提出異

議之爭點進行釐清，減輕法院審理程序上之負擔，同時促進審理程序之效率

616。	

再者，由於「訊問人證」（deposition）程序之進行在法庭之外617，為避免

當事人藉此機制不當騷擾他造或證人，並確保證言之任意性，本文建議，在制

度設計上，當事人在進行「訊問人證」（deposition）時，除請求方有義務將整

個訊問過程以錄音、錄影或速記予以記錄，並負擔相關費用618外，亦應在公證

人前為之，由公證人確認所有在場之人的人別、身份及供述、取證之時間、地

點均完整紀錄並監看程序之進行。	

或許有論者就公證程序得否運用於當事人或證人供述之取得有所質疑，惟

現行智慧財產案件審理實務早已廣泛利用公證程序作為保全證據之手段，例

如：公證人就侵權網頁資料上所顯示之被告販售疑似侵權產品之事實進行公

 
614 FED. R. CIV. P. 34(b)(2)(E). 
615 FED. R. CIV. P. 30(c)(1). 
616 類似見解，參見：陳石獅等，王甲乙發言，同註 581，頁 103。 
617 陳計男大法官曾表示，依其審判實務經驗觀察，當事人在法庭上交互詰問時，往往在法庭上
大吵起來，倘若允許律師在法庭外訊問他造當事人或證人，我國國民之心態上恐難以接受這樣

的制度。參見：陳石獅等，陳計男發言，同前註，頁 104-105。 
618 FED. R. CIV. P. 30(c)(3). 
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證；公證人就原告所購得之疑似侵權產品與被告所產銷之產品同一性進行公證

等等619。蓋公證係指公證人就請求人請求證明之「法律行為」或「私權事實」

之存在，於實際體驗後，作成公證書620。公證人作成公證書，應記載其所聽取

之陳述與所見之狀況，及其他實際體驗之方法與結果621。準此，公證書所載之

私權事實或法律行為，不僅具有證據能力，且因待證之私權事實或法律行為係

由公證人親身體驗，在訴訟上亦有相當之證明力622。	

本文更認為，縱然智慧財產案件審理法尚未明文引進「訊問人證」

（deposition）制度，惟若當事人合意在公證人之面前，由兩造之律師就證人或

當事人進行訊問，並經公證人做成書面，似無否准之理，蓋當事人既為程序主

體，其有自由選擇程序進行方式之權利，以保障其程序利益，且其在場見證權

及詰問權亦不因該等程序不在法庭進行而未獲保障，故法院於此情形下應尊重

當事人之程序選擇權，准許當事人在法庭外、公證人面前，由兩造律師進行訊

問623。再者，民事訴訟無如刑事訴訟有證據能力之限制，前述「訊問人證」

（deposition）所得之證言既經雙方當事人合意選擇，縱非法定證據方法，亦不

必然欠缺證據能力，而其證明力則委諸法院依自由心證予以判斷。	

準此，本文建議，縱然智慧財產案件審理法未能明文引進「訊問人證」

（deposition）制度，惟在專利侵權訴訟之雙方當事人合意之情形，應允許渠等

於公證人面前，由雙方律師就證人或當事人進行訊問，並經公證人做成書面。

其所取得之證言亦得作為證據，由法官依自由心證決定其證明力之高低。如此

一來，法院得以在現行法之框架下，賦予當事人新的證據蒐集方式，而毋需等

 
619 林洲富，公證運用於智慧財產訴訟之保全證據－以智慧財產法院審理為中心，公證法學，15
期，頁 47-48，2019年 8月。 
620 司法院，司法院秘書長秘台廳民三字第 0990007212 號函，2010年 4月 8日，https://db.law
bank.com.tw/FINT/FINTQRY04.aspx?id=E,FE231211&ro=1&dty=E&ty=I000&tn=司法類&kw=秘
台廳民三字第 0990007212號函&opinion=&argument=&judgesort=&filter= （最後瀏覽日：2021
年 04月 03日）。 
621 公證法第 80條。 
622 林洲富，同註 619，頁 45-46、51。 
623 相類見解，參見：陳石獅等，邱聯恭發言，同註 581，頁 114。 
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待法律之修正，從而能夠更迅速、彈性的改革專利侵權訴訟中當事人證據蒐集

之機制。	

	

第四款 應引進專家證人制度 

觀諸 2020年甫經總統公布之商業事件審理法第 47條之立法理由揭示「為

補強現行鑑定制度之不足，並尊重當事人之程序主體權而保障證明權，參考英

美法制，採行專家證人制度，使當事人經法院許可後得以聲明專家證人，提供

專業意見，充實事實審」。	

又，司法院更在 2020年 9月，參考法院行專家諮詢要點、日本專門委員制

度及韓國專門審理委員制度，提出民事訴訟法修正草案（以下簡稱：「草

案」），欲建立專家參與制度624。草案第 39條之 1第 1項修正理由明揭「由於

社會生活分工日趨複雜細膩，涉及法律以外專業知識之訴訟隨之增加，有必要

引進各專業領域之專家參與訴訟程序提供其專門知識及經驗，以協助法院妥速

進行審判。」；草案第 39條之 10第 1項修正理由亦揭示：「惟如法令之適用

涉及法之續造、具有原則上重要性或其他法律爭議，亦符合涉及法之續造 、具

有原則上重要性等情事，而認有必要加以闡釋者，應使法院得以裁定選任從事

該領域學術研究之人或其他法律專家整理相關實務、學說之基本狀況並提出意

見，供法院參酌，俾有助於法令之正確適用。」；草案第 39條之 11第 1項修

正理由更揭示「當事人為訴訟程序主體，其為攻擊防禦，就第三十九條之十第

一項所定之法律爭議，經審判長許可或他造同意者，亦得委任法律專家以書面

或於期日以言詞陳述意見，作為法院判斷該法律爭議之參考。」，可知我國立

 
624 立法院第 10屆第 2會期第 2次會議議案關係文書「民事訴訟法部分條文修正草案」第 39條
之 1立法理由：「二、由於社會生活分工日趨複雜細膩，涉及法律以外專業知識之訴訟隨之增
加，有必要引進各專業領域之專家參與訴訟程序提供其專門知識及經驗，以協助法院妥速進行

審判。爰參考日本、韓國之專門委員、專門審理委員制度及我國現行「法院行專家諮詢要

點」，於第一項增訂法院審理事件涉及法律以外專業領域，認有必要時，得依裁定選任就該領

域有特別學識經驗之人為專業委員，參與訴訟程序。……」，2020年 9月 14日，https://lci.ly.go
v.tw/LyLCEW/agenda1/02/pdf/10/02/02/LCEWA01_100202_00074.pdf （最後瀏覽日：2021年 02
月 08日）。 
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法者已明確認識到隨著社會分工複雜，法院審理訴訟事件涉及之專業知識日趨

複雜，尤其在智慧財產訴訟625，實有必要引進專家以證人或其他方式參與訴訟

程序，提供法院包括法律在內之專業意見，且前揭規定更明白肯認當事人基於

程序主體之地位，為有效進行訴訟上攻擊防禦，當事人應有聲明專家證人或委

任專家參與之權利。 

而我國現行法制就法院取得外部專業知識之法令，除前述商業事件審理法

及外，尚有民事訴訟法之鑑定制度626。本文以下將簡要說明前揭兩種制度，並

以之與美國專家證人制度進行比較，從而提出制度修正之建議。	

一、 鑑定制度 

首先，本文將說明我國民事訴訟法關於鑑定之規定。鑑定係為輔助法院對

事物之判斷，命有特別學識經驗之第三人，本於其專門知識、技能、經驗，陳

述特別之經驗法則或依據該特殊之經驗法則而對某事物為判斷627。詳言之，即

係以鑑定人為證據方法，而其鑑定意見為證據資料，以證明待證事實628。透過

鑑定人之參與，法院能夠補足其本不具備之特別專業知識、經驗，如：醫學、

化學、財務、資訊科學、工程、心理學等，並以之作為認定事實之基礎629。基

此，民事訴訟法第 326條規定，鑑定人之選任，原則上係受訴法院之職權，且

當事人之意見並不完全拘束法院630。又因鑑定人被認為係輔助法院之角色631，因

 
625 司法院所召開「智慧財產案件審理法研究修正委員會」討論之議題亦包括智慧財產訴訟中引
進專家參與制度的必要性。參見：司法院，建構專業效率、符合國際潮流的智慧財產訴訟制度

—司法院召開「智慧財產案件審理法研究修正委員會」全面啟動修法程序新聞稿，2021年 3月
31日，https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1887-400084-df083-1.html （最後瀏覽日：2021年 04月
02日）。 
626 除本文所提及之現行法令外，司法院尚訂有行政規則位階之「法院行專家諮詢要點」，作為
各級法院諮詢外部專家之依據。 
627 姜世明，民事證據法，頁 557，2021年 3月。 
628 姜世明，同前註。 
629 姜世明，同前註。 
630 民事訴訟法第 326條：「鑑定人由受訴法院選任，並定其人數。（第 1項）法院於選任鑑定人
前，得命當事人陳述意見；其經當事人合意指定鑑定人者，應從其合意選任之。但法院認其人

選顯不適當時，不在此限。（第 2項）已選任之鑑定人，法院得撤換之。（第 3項）」 
631 姜世明，同註 627，頁 558-559。關於鑑定人之地位，文獻上有證據方法說、法院輔助人說
及雙重性質說。 
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此有公正性、中立性之要求，故鑑定人不得有民事訴訟法第 32條第 1款至第 5

款632應迴避之情形。此外，實務上常見囑託機關鑑定，在此情形下鑑定機關不

僅毋須具結，更毋需命為實際鑑定之人具結633，且實務上亦鮮見為實際鑑定之

人至法庭接受當事人詢問，以致於當事人無從檢驗鑑定人之專業資格、鑑定意

見所憑之事證、鑑定意見之真實性以及鑑定方法、過程之合理性634。再者，民

事訴訟法就鑑定意見形成所依據之事實及資訊基礎未有揭露之規定，亦未就鑑

定人如何產出鑑定意見有所規範。對於鑑定意見之審查，實務上雖有一貫見解

認為，法院固得審酌鑑定人依其特別知識就鑑定事項所陳述之鑑定意見，依自

由心證判斷事實之真偽，然就鑑定意見之可採與否，仍應踐行調查證據之程序

而後定其取捨635。惟實務上仍常見到法官不問鑑定意見所由生之理由為何及鑑

定意見可採之理由，遽將鑑定意見採為裁判依據之情形636。	

綜上述，鑑定制度對於當事人而言，尚難謂有效之事證近用管道，理由如

下：一、鑑定制度雖屬法定證據方法之一種，惟鑑定人之選任屬於法院之職

權，當事人之意見無從拘束法院；二、鑑定人之角色為法院之輔助人，當事人

無從事先為後續之審判期日進行準備，亦難以預測審判；三、我國實務上之鑑

定多為囑託機關鑑定之情形，鑑定機關不僅毋須就鑑定意見具結，而為實際鑑

 
632 民事訴訟法第 32條：「法官有下列各款情形之一者，應自行迴避，不得執行職務：一、法
官或其配偶、前配偶或未婚配偶，為該訴訟事件當事人者。二、法官為該訴訟事件當事人八親

等內之血親或五親等內之姻親，或曾有此親屬關係者。三、法官或其配偶、前配偶或未婚配

偶，就該訴訟事件與當事人有共同權利人、共同義務人或償還義務人之關係者。四、法官現為

或曾為該訴訟事件當事人之法定代理人或家長、家屬者。五、法官於該訴訟事件，現為或曾為

當事人之訴訟代理人或輔佐人者。六、法官於該訴訟事件，曾為證人或鑑定人者。七、法官曾

參與該訴訟事件之前審裁判或仲裁者。」 
633 依據最高法院 94年度台抗字第 876號民事裁定：「所謂為鑑定，係指囑託機關或團體就鑑定
事項為鑑定，亦即使機關或團體執行鑑定人之職務而言，至受被囑託之機關或團體委任為實際

執行鑑定事務之自然人，係依其與該機關或團體之內部關係提出其工作報告，由被囑託之機關

或團體審酌後，向法院提出鑑定書，該執行鑑定事務之自然人無向法院提出鑑定書之權利義

務，非本法所謂之鑑定人。」 
634 許士宦，同註 586，頁 36。 
635 姜世明，淺談民事程序中之鑑定⎯⎯著重於實務見解發展及其問題提示，月旦法學雜誌，190
期，頁 28，2011年 3月。 
636 參見：最高法院 109年度台上字第 2175號民事判決、最高法院 109年度台上字第 2104號民
事判決。 
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定之人亦甚少在審判中具結而受當事人詢問，致當事人無從檢驗鑑定人之專業

資格、鑑定意見所憑之事證、鑑定意見之真實性以及鑑定方法、過程之合理

性，從而有損害當事人訴訟上防禦權之虞；四、民事訴訟法就鑑定意見形成所

依據之事實及資訊基礎未有揭露之規定，亦未就鑑定人如何產出鑑定意見有所

規範，導致法院欠缺足夠資訊判斷鑑定意見之可採性；五、鑑定意見之可採性

完全交由欠缺該專業知識之法院依據自由心證判斷，不僅使法院負擔加重、事

倍功半，更加深當事人對於法院是否有能力做出正確裁判之質疑，危及司法之

信賴。	

二、 商業事件審理法：專家證人制度 

其次，商業事件審理法第 47條以下之專家證人制度，其目的在於補強現行

鑑定制度之不足，並保障當事人之證明權而設。當事人經法院許可後，得聲明

專家證人。惟專家證人在性質上仍與一般證人有所不同，商業事件審理法第 48

條之立法理由即揭示：「專家證人係就特定事項提供專業意見，與證人性質並

並不相同」，故聲明專家證人時，尚須表明專家證人之學經歷、專業知識之領

域。又，關於專家證人之具結程序，同法第 52條之立法理由亦揭示：「專家證

人性質上近似於鑑定人，除別有規定外，其具結程序應準用民事訴訟法第三百

三十四條有關鑑定人具結之規定。……又民事訴訟法第三百二十九條明定鑑定

人不得拘提，故同法第三百零三條關於證人不到場之處罰及拘提規定，自不在

準用之列，附此敘明。」。由前揭規範之立法理由觀之，商業事件審理法之專

家證人在性質上仍與鑑定人較為近似。 

此外，為確保專家證人意見之中立、公正與正確，商業事件審理法第 49條

第 2項規定，專家證人出具專家意見時，除應揭露其學經歷、專長之專業領

域，及是否曾從事與本次出具專業意見相關之案例暨其結果等資格事項外，更

應揭露其出具專業意見過程中，有無收受當事人、關係人或其程序代理人之金

錢報酬或其他資助等事項。 
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另外，為保障當事人之辯論權，商業事件審理法第 50條第 3項規定，法院

得依職權或依當事人之聲請，通知專家證人親自到庭說明；同條第 4項更規

定，專家證人無正當理由不到場或拒絕回答時，法院得審酌個案情形，不採納

其專業意見為證據。 

再者，於兩造聲明之專家證言有所分歧時，商業事件審理法第 51條規定，

法院認為必要時，得限期命兩造聲明之專家證人，就爭點或其他必要事項進行

討論，以書面共同出具專業意見。前項專業意見應分別敘明達成共識之部分與

無法達成共識之部分，並應敘明意見分歧之理由摘要。 

綜上述，商業事件審理法中專家證人制度之規範雖較傳統之鑑定制度賦予

當事人有效之事證近用管道，固有其值得參考之處，惟其與美國法相較仍有以

下不足之處：ㄧ、當事人固得聲明專家證人，惟其聲明仍須經法院許可，與美

國法上之專家證人係全然由當事人主導，法院不介入干涉仍有相當之差距，顯

見立法者對於專家證人之理解與想像仍維持法院應積極介入證據蒐集之立場；

二、由商業事件審理法第 48條及第 52條之立法理由觀之，立法者認為專家證

人之性質與鑑定人較為相近，並希望藉由同法第 49條第 2項要求專家證人揭露

學經歷、專長之專業領域，及是否曾從事與本次出具專業意見相關之案例暨其

結果等資格事項及有無收受當事人、關係人或其程序代理人之金錢報酬或其他

資助，以確保其對於專家證人公正性、中立性之期待，惟專家證人既係由當事

人選任，且受有當事人之報酬，本來即難以期待專家證人如同鑑定人一般須保

持公正性或中立性，亦不符合專家證人制度之本質，且專家證言之專業性及正

確性之確保應交由當事人雙方向他造提出之專家交互詰問為之，而非以資格揭

露滿足公正、中立性之期待；三、商業事件審理法就「專家如何產生其專業意

見」，以及「專家證言形成所依據之事實、資訊基礎」均欠缺規範637，惟該等

 
637 邵靖惠，商業事件審理法之簡析—兼評英美法專家證人制度，萬國法律，230期，頁 15-
17，2020年 4月。 
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規範均對於法院判斷專家證言之可採性至關重要，蓋「專家如何產生其專業意

見」，以及「專家證言形成所依據之事實、資訊基礎」等資訊若能夠充分呈現

於法庭，供當事人雙方進行交互詰問，則法院更能夠從中檢驗專家證言所憑之

事證、專家證言之真實性、專業性以及專家證言形成過程之合理性，從而做出

正確且可重複驗證之判斷；四、商業事件審理法中並未就專家證人制度設有交

互詰問之設計，當兩造所聲明之專家證言出現歧異時，僅規定法院得命兩造之

專家出具共同專業意見，並敘明分歧之理由，惟兩造之專家在立場對立之情形

下，是否願意或能夠出具共同專業意見，恐非無疑638，倘無法出具共同專業意

見，則法院應如何解決，規範上亦付之闕如，實務上是否將造成法院需要另外

選任鑑定人作為第三份專業意見，從而喪失專家證人制度之立法本旨，亦不無

可能。	

三、 本文建議 

是以，本文建議應在商業事件審理法專家證人制度之基礎上，參考美國專

家證人制度，予以修正、調整，使當事人毋庸法院許可，即得自行委任其信賴

之專家證人，提供專業意見供法院參考，並預先就審判進行準備，從而使專家

證人制度回歸當事人主導之證據蒐集機制。而就專家證言取得之程序而言，因

專家證人仍屬人證之一種，其專業意見之取得程序亦同於一般人證訊問

（depositions），應得由當事人及雙方律師於法庭外具結為之。	

其次，本文建議，應賦予雙方當事人對他造所聘任之專家交互詰問之權

利，且為緩和專家證人制度可能帶來專家證人因收受當事人報酬，而可能提出

毫無科學或專業依據之意見，以及法院可能因欠缺專業知識，而無從在兩方專

家證人之爭論中判斷何者見解為當之缺點639，本文建議可參酌美國聯邦民事訴

訟規則關於專家揭露（expert disclosure）之規定，在制度設計上進一步要求當

 
638 同前註。 
639 許士宦，同註 586，頁 36-37。 
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事人在提出專家證人之意見時，同步揭露專家意見所憑之基礎事實或資訊；前

揭基礎事實或資料所憑之原始數據或資料640。	

再者，除要求揭露專家證人適格之證明文件及因本案研究及出具專家意見

所得報酬外，更應要求專家證人於專家意見中，附隨出具含有專家證人所有意

見及其理由之完整聲明、形成專家意見所依據之事實或資料、任何將被用來總

結或支持專家意見之事證641之書面報告。 

 

第五節 無正當理由拒絕開示證據之制裁 

第一項 美國證據開示制度之制裁手段較為多元且有效 

當事人無正當理由拒絕遵從證據提出或開示之命令或請求時，規範上是否

具備完善且有效之制裁手段，至關重要。該等制裁措施係確保證據蒐集或開示

程序能夠落實執行，從而有效衡平當事人事證近用不對等地位之重要關鍵。倘

欠缺有效之強制執行（enforcement）或制裁機制，縱然在證據開示範圍或證據

方法上有詳盡的規定，該等規定亦難以發揮其應有之效果，而僅淪為具文。 

我國民事訴訟法就當事人無正當理由拒不遵從證據保全命令時，並無課以

制裁之規定，惟實務與通說均認在前述情形下，法院得在嗣後之本案訴訟程序

中依據民事訴訟法第 282條之 1或第 345條之規定，就當事人故意將證據滅

失、隱匿或致礙難使用，而妨礙他造使用時，審酌情形而認他造關於該證據之

主張或依該證據應證之事實為真實，此即所謂間接強制之「擬制真實」之規

定。又，智慧財產案件審理法第 18條則有直接強制之規定，授權法院得在相對

人無正當理由拒絕證據保全之實施時，以強制力排除之。 

 
640 FED. R. CIV. P. 26(a)(2)(A). “In addition to the disclosures required by Rule 26(a)(1), a party must 
disclose to the other parties the identity of any witness it may use at trial to present evidence under 
Federal Rule of Evidence 702, 703, or 705.” 
641 FED. R. CIV. P. 26(a)(2)(B). 
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惟前開兩種規定均有其缺陷，而難收制裁之效果，「擬制真實」之規定僅

適用於提起訴訟後，若當事人未提起本案訴訟，則法院根本無從實施制裁；且

「擬制真實」之效果依通說及實務見解，僅具證據評價之效果，屬於法院自由

心證之範疇，並非舉證責任之轉換。倘法院審酌情形後，其心證仍無從認定他

造之主張或依據該證據應證之事實為真實，則他造當事人仍將因未能充分舉

證，而受敗訴之不利結果。 

此外，直接強制之規定在立法理由上雖有其道理，且係最有效直接有效之

方式，惟由法院會同聲請人，至相對人營業場所或廠房直接強制取交證據之制

度設計，可能造成法院與聲請人立於同一陣線之形象與觀感，而容易招致相對

人之質疑，進而斲傷法院公正性之虞。因此，法院在實務上運用智慧財產案件

審理法第 18條，以強制力直接強制相對人提出證據之情形亦極為罕見。 

相較而言，美國證據開示法制提供許多不同類型的程序制裁手段供法院選

擇，例如：指示陪審團將系爭證據開示命令包含之事項或特定之事實，依聲請

方之主張，視為成立；禁止違反證據開示命令之一方不得就系爭證據開示命令

所涉之攻防方法再為主張或抗辯，或禁止其將系爭證據開示命令所涉之事實作

為證據提出；刪除或排除違反證據開示命令一方之全部或部分訴狀內容；暫停

訴訟直至證據開示命令被履行；駁回違反證據開示命令一方全部或部分訴之聲

明或訴訟行為；對違反證據開示命令之一方作出不利的判決；將違反證據開示

命令之人視為藐視法庭。	

其中，「將系爭證據開示命令包含之事項或特定之事實，依聲請方之主

張，視為成立」與我國民事訴訟法及智慧財產案件審理法中「擬制真實」之效

果類似，惟在美國法制係陪審團直接將該事實視為成立，而非如我國僅具證據

評價之效果。又，「禁止違反證據開示命令之一方不得就證據開示內容所涉之

攻防方法再行主張或抗辯」、「禁止其將系爭證據開示命令所涉之事實作為證

據提出」以及「刪除或排除違反證據開示命令一方之全部或部分訴狀內容」均
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給予法院多元之制裁手段，並藉由禁止或限制與應提出之事證有關之攻防方法

之提出或一定程度排除或忽略違反證據開示命令一方當事人之答辯內容，以課

予程序上不利益之方式，警惕當事人，達到間接強制當事人提出事證之目的。	

此外，將違反證據開示命令之當事人視為藐視法庭亦係強制訴訟當事人誠

實配合證據開示之有效手段，民事藐視法庭之制裁包括罰鍰及拘禁，惟該等制

裁措施之程序保障毋須過高，蓋如常言：「民事藐視法庭之行為人口袋裡裝有

進出監獄的鑰匙」，民事藐視法庭制裁係一種強制執行之方法，而非懲罰之方

法。	

綜上述，我國證據蒐集法制相較於美國證據開示程序在當事人拒絕配合提

出證據時之制裁效果有極大差異，我國法制之制裁手段較為欠缺，且法律效果

繫諸於法院自由心證，不具備可預測性，而在訴訟繫屬前之制裁手段付之闕

如，僅有智慧財產案件審理法第 18條直接強制之規定，惟該規定在法院實務運

作下形同具文，對於相對人而言難有任何制裁或強制提出證據之效果。質言

之，我國證據蒐集之相關規定因欠缺有效之強制執行（enforcement）或制裁機

制，導致當事人事證近用地位不平等之情形難以有效解決。 

 

第二項 應增加違反證據開示之制裁方式 

本文認為，就當事人無正當理由拒絕遵從證據開示應增加數種制裁方式如

下：首先，應增加「將系爭證據開示命令包含之事項或特定之事實，依聲請方

之主張，視為成立642」，該制裁手段與我國民事訴訟法第 282條之 1及第 345

條之規定較為接近，惟其實際效果為法院應將聲請方之主張，視為成立，並非

如我國法制係交由法院審酌裁量，相較之下叫我國民事訴訟法第 282條之 1及

第 345條之效果強烈，更能有效迫使當事人遵從證據開示命令。 

 
642 FED. R. CIV. P. 37(b)(2)(A)(i). (“directing that the matters embraced in the order or other designated 
facts be taken as established for purposes of the action, as the prevailing party claims;”) 
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其次，應增加「禁止違反證據開示命令之一方不得就系爭證據開示命令所

涉之攻防方法再為主張或抗辯，或禁止其將系爭證據開示命令所涉之事實作為

證據提出643」之制裁，蓋此制裁手段除能夠嚇阻當事人就證據開示命令所涉事

實僅提出對自身有利之證據，而拒絕提出相同事實下不利於己之證據，使事實

無從百分之百顯現於法院，造成裁判者受到不當之誤導外，亦能防止當事人一

方面就該攻防方法拒絕提出不利於己之證據，另一方面卻又不斷就該攻防方法

繼續為其他主張或抗辯，不當攫取訴訟上之優勢等顯然侵害對造當事人訴訟防

禦權，且有違武器平等原則之行為。 

第三，應增加「刪除或排除違反證據開示命令一方之全部或部分訴狀內容

644」之制裁，藉由排除違反證據開示命令一方當事人訴狀一部或全部之內容，

當事人將因畏懼訴訟上之攻防方法或主張及抗辯的理由遭到排除，造成其在訴

訟攻防上的不利影響，而願意配合證據開示。同時該制裁亦避免當事人一方面

拒絕遵從證據開示命令，獲取訴訟攻防上之不當優勢，卻又能不受懲罰地提出

其他有利於己之攻防方法或事證。 

第四，應增加「將違反證據開示命令之人視為藐視法庭645」之制裁方法。

此制裁之具體效果為罰鍰及拘禁，其制裁效果遠較前述兩種更為強烈，有助於

更有效的迫使當事人遵從證據開示命令，且該制裁並非對於當事人之行政罰或

刑事處罰，僅係強制方法，在程序保障之上亦無過多要求，蓋「民事藐視法庭

之行為人口袋裡裝有進出監獄之鑰匙」。 

至於「暫停訴訟直至證據開示命令被履行646」、「駁回違反證據開示一方

全部或部分訴之聲明或訴訟行為647」、「對違反證據開示命令之一方作出不利

 
643 FED. R. CIV. P. 37(b)(2)(A)(ii). (“prohibiting the disobedient party from supporting or opposing 
designated claims or defenses, or from introducing designated matters in evidence;”) 
644 FED. R. CIV. P. 37(b)(2)(A)(iii). (“striking pleadings in whole or in part;”) 
645 FED. R. CIV. P. 37(b)(2)(A)(vii). (“treating as contempt of court the failure to obey any order except 
an order to submit to a physical or mental examination.”) 
646 FED. R. CIV. P. 37(b)(2)(A)(iv). (“staying further proceedings until the order is obeyed;”) 
647 FED. R. CIV. P. 37(b)(2)(A)(v). (“dismissing the action or proceeding in whole or in part;”) 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

DOI:10.6814/NCCU202100428

 177  

的判決648」則毋須引進，蓋前者對於訴訟促進並無幫助，反而會造成訴訟上之

延滯，且可能造成敗訴機率較高之當事人作出拒絕遵從證據開示之逆選擇，對

於證據蒐集及訴訟效率並無助益，反而有害；後兩者之制裁效果係在本案審理

結果上直接給予拒絕遵從證據開示之當事人不利之敗訴判決或駁回其訴之聲

明，其效果過於強烈，且可能造成當事人有不符比例、輕重失衡之質疑，故本

文認為上述兩項制裁效果並不適合引進我國法制。 

最後，或許有論者會質疑縱然如本文建議引進前述數種制裁方式，我國法

院實務是否有能力在個案中決定何種制裁方屬妥適？抑或我國法院會否仍僅採

取制裁力度最輕微之「將系爭證據開示命令包含之事項或特定之事實，依聲請

方之主張，視為成立」，而不敢動用其他較為嚴厲之制裁手段？詳言之，前述

問題之核心在於擔憂美國證據開示制度中賦予法院程序裁量之制度設計是否能

夠落實適用於與美國法治、文化均差距極大之我國司法環境？而不至於橘逾淮

而為枳。 

本文認為，制裁方案之選擇本即屬法院個案訴訟指揮及程序裁量之範疇，

制裁手段之輕重繫諸於個案中當事人違反證據開示命令之情節輕重，難以一概

而論，而必須保持一定程度的彈性，自難在規範中有更具體明確之規定。若強

行於規範中明定制裁之方式，反而可能造成僵化、不符比例之問題。本文認為

或許可待施行一段時間後，再就實務上具體違反證據開示命令之情形及相對應

之制裁進行類型化之歸納，並於審理細則中明定，供法院具體裁量之參考。 

 

 
648 FED. R. CIV. P. 37(b)(2)(A)(vi). (“rendering a default judgment against the disobedient party;”) 
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第六章 結論 

我國我國立法者在智慧財產法院組織法及智慧財產案件審理法之立法時即

已認識到徒有完善的實體法規定，而欠缺相應的訴訟制度，仍不能達到司法機

關保障人民基本權利的憲法要求，並強調我國智慧財產民事訴訟存有諸如證據

蒐集手段欠缺、舉證困難等缺點。惟立法者所採取之解方係以「確定現狀型」

證據保全擴大傳統證據保全之機能，期待「確定現狀型」證據保全制度能夠使

當事人於起訴前階段充分了解紛爭事實、避免訴訟、促成和解並有助集中審

理。	

然而，由德、日兩國之經驗可知，此種將避免訴訟、促成和解及集中審理

之起訴後證據開示機能「嫁接」在旨在保全事證，使事證不至於毀損、滅失，

而能夠確保後續在訴訟上使用之起訴前證據保全機制，顯然在本質上並不相

符，而無法有效達成原初之立法目的，而德、日兩國亦在上述嘗試失敗後，改

採其他途徑試圖賦予當事人有效之證據蒐集機制，以衡平當事人間事證近用之

地位。	

再者，由我國實務運作之現況亦可知，我國實務因過分憂慮摸索證明之問

題，而在准駁「確定現狀型」保全證據之聲請上過度要求釋明本案請求，且添

加許多法律所無之考量因素，造成證據保全之核准率在法規並未改變之情形

下，有高達 18倍之巨大差異，不具可預測性與穩定性，亦有損法安定性，更難

以解決專利侵權事件中當事人間事證近用地位不平等之情形。	

雖然少數法官嘗試積極運用民事訴訟法及智慧財產案件審理法中「證明妨

礙」之制裁，希冀利用現有之規範工具衡平智慧財產訴訟雙方當事人事證近用

不對等之地位，甚至援引美國聯邦民事訴訟規則之精神作為解釋適用前揭規範

之論理基礎，嘗試為我國專利訴訟證據蒐集法制朝雙方平等開示證據資訊之方

向燃起新的火花。惟法官在現行法下僅能深化落實證明妨礙相關規定之適用，

而無從超越現行法之限制，就證據開示之範圍、方法、進行方式、制裁效果等
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做出更彈性、有效之裁決。換言之，在我國民事訴訟法制未建立全面性證據開

示制度之前，法院在衡平當事人不對等之事證近用地位上所能夠使用之工具仍

然相當有限，又縱然法院欲援引比較法作為擴充證據開示制度之論理依據，其

發揮之空間仍有所侷限且往往事倍功半。	

因此，本文以比較外國法之研究方法，介紹並比較專利侵權訴訟下之美國

證據開示法制，以期能夠對於我國專利訴訟之證據蒐集法制有所啟發，蓋證據

開示制度真正地使當事人就證據近用立足於對等之地位，強化並充實傳統上當

事人對抗主義關於「雙方當事人均有自行蒐集、提出證據之能力」的前提假

設，進而使專利訴訟中存在有效且充分之事證蒐集程序，緩和專利訴訟中兩造

之惡性競技（sporting theory），使法院在維護個人權利有效執行之同時，兼顧

專利制度之公益目的。	

本文比較美國證據開示法制及我國專利訴訟之證據蒐集法制後，歸納總結

出美國法對於我國有以下幾點啟示：ㄧ、我國專利侵權訴訟當事人欠缺平等近

用事證之有效管道；二、我國現行法制規範由法院主導證據蒐集之制度設計並

非功能最適及符合行為誘因之配置；三、避免不必要訴訟、促進和解等證據開

示機能不宜嫁接至起訴前證據保全程序；四、美國證據開示法制之開示範圍較

廣，且證據方法種類較為多樣；五、美國證據開示制度之制裁手段較為多元且

有效。	

基於前述五大啟示，本文就我國現行專利訴訟證據蒐集法制作出以下建

議：	

一、 我國法系與美國不同、證據開示程序費用高昂等理由並非排拒引進美式

證據開示程序之正當理由。因此，考量專利侵權訴訟有專利權範圍不確

定、對證據需求較高、證據偏在、僅有民事救濟途徑等特殊性，我國實

有必要於智慧財產案件審理法中，參酌美國證據開示法制，特別就專利

侵權事件訂立獨立之「證據開示程序」，而不應以法系不同或費用高昂等
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理由排拒引進美式證據開示程序。 

二、 應賦予當事人主導證據蒐集程序之權力，而使法院立於監督、協調者之

角色，不僅係符合行為誘因及功能最適之效率配置，更能夠減輕法院負

擔，促使當事人盡全力蒐集事證，並將事證完整呈現於法院，以利法院

在資訊充分之情形下，發現真實，從而能夠達成獎勵研發，促進科學技

術發展等專利制度本旨。具體而言，應在智慧財產案件審理法中明定當

事人於起訴後應主動與他造進行證據開示之磋商，並應於起訴後一定期

限內達成協議，共同提出證據開示計畫。若當事人間就證據開示計畫之

內容有所爭執，當事人原則上應先自主進行磋商，僅在不能達成協議時

方得請求法院裁定，否則法院毋須積極介入。惟為避免當事人一遇爭議

即動輒請求法院裁定介入，使法院負荷過重，本文建議應規定當事人在

請求法院介入裁決時應提出證據，如協商之會議記錄、電郵紀錄等，釋

明雙方確實已盡力協商仍不能達成合意，否則法院應以裁定駁回。此

外，當事人所委任之律師亦負有協助當事人促進事證開示程序進行之義

務，其應積極敦促當事人與對造協商、提出證據開示計畫。 

三、 應在智慧財產案件審理法中就專利侵權事件特別增訂「證據開示程序」

一節，規定專利侵權訴訟應優先適用起訴後證據開示程序，以取代現行

確定現狀型證據保全程序，作為專利侵權訴訟的證據蒐集機制。質言

之，證據開示程序既係在起訴後方有適用，其影響之所及僅限於特定訴

訟中之雙方當事人及持有與該特定訴訟之相關證物的第三人，而不至於

有當事人以該程序恣意騷擾與該特定訴訟無關之競爭同業的情形。 

四、 應明定證據開示之範圍為「與任一方當事人主張或答辯有關事項」，並將

「雙方當事人對於相關事證近用之相對能力」、「證據開示對於紛爭解決

之重要性」、「雙方當事人之財務資源」、「證據開示請求所需之費用負

擔」，明定為法院判斷證據開示範圍時應考量之因素。 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

DOI:10.6814/NCCU202100428

 181  

五、 應將「特權事項」及「律師工作成果事項」明定為證據開示之例外。此

外，應排除現行法有關卷證資料涉及業務或營業秘密而得限制或禁止閱

覽規定之適用。 

六、 應引進由當事人主導之證據方法： 

（一） 應引進「書面查詢」之證據方法，明定當事人間得以「書面查

詢」之方法，向他造或第三人提出書面問題，以獲取他造或第三人所

持有事證資料之來源，如證人之身分、物證或文書之存否、證物之保

存地或證人之所在，以釐清事實上或法律上爭點並獲取更多與事證資

料有關之詳細資訊。此外，為避免書面查詢遭到濫用，成為騷擾對

造、不當延滯訴訟或增加他造不合理負擔的工具，可參酌美國聯邦民

事訴訟規則，限制書面查詢之問題數量不得超過 25題，並規定受詢問

之人若認為書面查詢之範圍過廣或不當時，得提出異議，由法院裁定

適當之範圍。 

（二） 應參酌美國聯邦民事訴訟規則第 34條，擴大文書提出之範圍，改

以「全面開示」為原則，即應賦予當事人得直接向他造或第三人請求

提出、檢查、複印、檢測或採樣渠等持有、保管或控制且「與任一方

當事人主張或抗辯有關」之文書及電子儲存資訊，包括文字、圖畫、

圖表、照片、錄音、影像或其他儲存於任何媒介之數據或數據集合，

以及有形之物品，蓋文書或電子儲存資訊所記載之內容通常與專利有

效性、申請專利範圍解釋、侵權判定以及損害賠償之計算息息相關，

有助於釐清紛爭事實、簡化爭點，解決紛爭。 

（三） 應仿照美國「訊問人證」（deposition）機制，使當事人原則上得

在法院不介入之情形下，於公證人前，委由其所委任之律師，向證人

或他造當事人進行證言之錄取，且證人及當事人必須就其陳述之證言

具結，以確保供述之真實性及任意性。該等訊問如同在庭審時於法庭
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上之訊問相同，由請求方之律師進行主詰問，而對造律師得反詰問，

證人之陳述及雙方交互詰問之內容均應載明於筆錄。如此一來，不僅

使當事人及其律師得自主地主導人證之訊問，更使法院僅需就當事人

交互詰問後提出異議之爭點進行釐清，減輕法院審理程序上之負擔，

同時促進審理程序之效率。 

（四） 縱然智慧財產案件審理法未能明文引進「訊問人證」

（deposition）制度，惟本文建議，在專利侵權訴訟之雙方當事人合意

之情形，應允許渠等於公證人面前，由雙方律師就證人或當事人進行

訊問，並經公證人做成書面。其所取得之證言亦得作為證據，由法官

依自由心證決定其證明力之高低。如此一來，法院得以在現行法之框

架下，賦予當事人新的證據蒐集方式，而毋需等待法律之修正，從而

能夠更迅速、彈性的改革專利侵權訴訟中當事人證據蒐集之機制。 

（五） 應在商業事件審理法專家證人制度之基礎上，參考美國專家證人

制度，予以修正、調整，使當事人毋庸法院許可，即得自行委任其信

賴之專家證人，提供專業意見供法院參考，並預先就審判進行準備，

從而使專家證人制度回歸當事人主導之證據蒐集機制。其次，應賦予

雙方當事人對他造所聘任之專家交互詰問之權利，並參酌美國聯邦民

事訴訟規則關於專家揭露（expert disclosure）之規定，在制度設計上

進一步要求當事人在提出專家證人之意見時，同步揭露專家意見所憑

之基礎事實或資訊、前揭基礎事實或資料所憑之原始數據或資料、專

家證人所有意見及其理由之完整聲明、形成專家意見所依據之事實或

資料、任何將被用來總結或支持專家意見之事證之書面報告。 

六、應增加「將系爭證據開示命令包含之事項或特定之事實，依聲請方之主

張，視為成立」、「禁止違反證據開示命令之一方不得就系爭證據開示命令

所涉之攻防方法再為主張或抗辯，或禁止其將系爭證據開示命令所涉之事
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實作為證據提出」、「刪除或排除違反證據開示命令一方之全部或部分訴狀

內容」及「將違反證據開示命令之人視為藐視法庭」之制裁。 
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