
【裁判字號】 99,民專訴,117 

【裁判日期】 990728 

【裁判案由】 侵害專利權有關財產權爭議等 

【裁判全文】  

智慧財產法院民事判決 

                  99 年度民專訴字第 117 號 

原   告 甲○○ 

被   告 東致嘉光學有限公司 

兼 

法定代理人 乙○○ 

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於民國 99 

年 7 月 13 日言詞辯論終結，判決如下： 

    主  文 

原告之訴及假執行之聲請均駁回。 

訴訟費用由原告負擔。 

    事實及理由 

壹、程序方面： 

    依智慧財產案件審理法第 7 條規定，智慧財產法院組織法第 

    3 條第 1 款、第 4 款所定之民事事件，由智慧財產法院管轄 

    。本件既屬因專利法所保護之智慧財產權益所生之第一審民 

    事案件，符合智慧財產法院組織法第 3 條第 1 款規定，本院 

    依法自有管轄權。 

貳、實體方面： 

一、原告主張： 



  D100057 號「眼鏡」（下稱系 

    爭專利）之創作人，其與原告於民國 93 年 8 月 11 日簽訂專利 

    授權契約，約定系爭專利以無償方式授予原告製造、販售， 

    並於 99 年 2 月 10 日授權系爭專利予原告，專利期間自 93 年 2 

    月 10 日起至 104 年 4 月 23 日止。系爭專利之鏡架特徵係呈順 

    暢弧度伸展而成型為一無框式之架體，架體二端部則順沿鏡 

    架自身之曲線而成型漸寬之樞接段，適予各自樞接一鏡腳， 

    其中鏡架中央處係設成略為弧曲下凹之形態，並於中央弧凹 

    處向下方二側延伸成型鼻托，且順應鼻托之傾斜度而設具朝 

    後之鼻墊，中央之鼻托與二側樞接段間係各別嵌設一弧度與 

    鏡架相應之鏡片，並於該鏡片下方向後延伸漸縮之延伸片， 

    適位於樞接段下方，又鏡腳係沿續鏡架曲線而由粗漸細延伸 

    成型，並於鏡腳末端部成型為一矩形端部，及於鏡腳端部外 

    表面上嵌設飾塊，適予形成二彼此相應且呈一大一小之視覺 

    美感，而鏡腳與鏡架銜接處之表周緣則順應鏡腳曲線而略呈 

    弧凹狀，藉以美化鏡腳造型，與鏡片搭配下，更能顯出整體 

    眼鏡之立體美感。 

   

    型號 733 之「眼鏡」（下稱系爭產品），與系爭專利經各面 

    視圖比對後，可知兩者實質相同，且依新式樣鑑定流程圖分 

    析可知，兩者物品別相同，視覺性設計亦實質相同，且無適 

    用禁反言或先前技術阻卻，足見系爭產品落入系爭專利申請 

    專利範圍，並侵害系爭專利。原告爰依專利法第 129 條準用 

    第 84 條第 1 項及第 3 項規定，請求被告東致嘉公司負損害賠 

    償責任，並依民法第 28 條及公司法第 23 條規定，請求被告乙 



    ○○就被告東致嘉公司為本件侵權行為，負連帶損害賠償責 

    任。另依民事訴訟法第 244 條第 4 項規定，暫以新台幣（下 

    同）165 萬元為全部請求之最低金額。並聲明  

    帶給付原告 165 萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償 

    日止，按週年利率 5%  

     

二、被告則以： 

  93 年 8 月 11 日簽訂專利授權契約，約 

    定系爭專利以無償方式授予原告製造、販售，然專利授權契 

    約書並未約定專屬授權，且未向經濟部智慧財產局登記，依 

    專利法第 108 條準用第 59 條規定，其讓與專利權之行為，不 

    得對抗第三人。又原告於 99 年 2 月 22 日，自訴外人陳振榮無 

    償受讓系爭專利而取得系爭專利，專利期間自 99 年 2 月 22 日 

    起至 104 年 4 月 23 日止。原告稱該專利期間係自 93 年 8 月 11 

    日起至 104 年 4 月 23 日止，即屬有誤。原告於 99 年 3 月 9 日 

    委由訴外人利華國際有限公司（該公司於 95 年 8 月 3 日解散 

    ，下稱利華公司）之翁有雄要求被告對系爭產品提出報價， 

    被告於 99 年 3 月 19 日提出報價後，原告即於 99 年 4 月 15 日發 

    函要求被告停止製造及販售系爭產品等一切侵權行為，被告 

    基於尊重智慧財產權，立即停止製造及販售系爭產品之一切 

    侵權行為，足見被告並無侵害系爭專利之故意。 

  98 年 5 月 5 日向訴外人奇澤企業社即郭耀吉購買奇澤 

    企業社產品編號 9925A 黑框腳之眼鏡（即系爭產品），然該 

    編號 9925A 之產品並未記載其具有專利權，且其外觀上亦無 

    標示專利權字號，是依專利法第 129 條準用同法第 79 條規定 



    ，原告既無法證明被告知悉或有事實足證其可得而知為專利 

    物品者，自不得向被告請求損害賠償。再者，原告提出之侵 

    害鑑定報告，僅就系爭專利與系爭產品為各面式圖比對，並 

    無參酌新式樣侵害鑑定基準及考慮新式樣專利之新穎性特徵 

    與先前技藝阻卻等問題，故原告提出之鑑定報告欠缺公信力 

     

     

    行。 

三、兩造不爭執之事實： 

  D100057 號「眼鏡」之創作人 

    ，其與原告於 93 年 8 月 11 日簽訂專利授權契約，約定系爭專 

    利以無償方式授予原告製造、販售。 

  733 之「眼鏡」。 

四、本件兩造之主要爭點： 

   

    ，並得要求被授權人或特許實施權人為之；其未附加標示者 

    ，不得請求損害賠償，但侵權人明知或有事實足證其可得而 

    知為專利物品者，不在此限，專利法第 79 條定有明文，而上 

    開規定，於新式樣專利準用之，同法第 129 條設有規定。本 

    件原告主張其於 93 年 8 月 11 日與訴外人陳振榮簽訂專利授權 

    契約，約定系爭專利以無償方式授予原告製造、販售，並於 

    99 年 2 月 10 日授權系爭專利予原告，專利期間自 93 年 2 月 10 

    日起至 104 年 4 月 23 日止，此部分事實有原告提出之專利授 

    權契約書（參證物 1 ）、專利證書（參證物 2 ）在卷可稽， 

    此部分事實堪予認定。又訴外人陳振榮就其將系爭專利權無 



    償授權原告之前對被告因侵權行為所生之損害賠償請求權亦 

    一併讓與原告，此部分事實復有原告提出之債權讓與證明書 

    （參證物 5 ）附卷可考，是本件原告就被告有關侵害系爭新 

    式樣專利權一事自有權提出請求，殆無疑義。經查，本件原 

    告主張被告侵害系爭專利之主要證據，乃係其透過徵信公司 

    委由訴外人利華公司向被告下單，被告遂因此提供利華公司 

    參考之數只樣品，此一事實業經原告於本院審理時自承在卷 

    （參本院卷第 60 頁），原告並稱因被告之產品係以外銷為主 

    ，是以其無法在國內取得被告所銷售之商品，因此其主張被 

    告寄送樣品之行為即屬販賣之行為云云（參同上頁）。惟查 

    ，本件被告否認其有販賣系爭產品之事實，其所以交付系爭 

    樣品予利華公司，係因利華公司要求寄送樣品以供參考，其 

    遂再向訴外人金模企業社請求提供樣品，該公司僅有鏡片產 

    品，並無鏡框，在此之前並未有購買或賣出之事實（參本院 

    卷第 59、60 頁）。是以可知，本件原告主張被告有「販賣」 

    系爭侵權產品之事實者，主要係以被告確有應原告所委託之 

    徵信公司透過訴外人利華公司之要求所寄送之樣品，除此之 

    外，原告均無其他證據證明被告有販售系爭侵權產品之事實 

    。經查，原告於市場上既未曾查獲被告確有販售侵害系爭專 

    利之產品，而其所指系爭侵害其專利權之產品，復係被告應 

    原告所委託之徵信公司要求而提供，足見被告所以有侵害原 

    告專利權之行為，係因原告之輾轉委託所致。換言之，被告 

    所以為侵權之行為，係因原告之指使，就此一侵權行為之發 

    生，原告同有過失且難辭其責，其情況與刑事案件中所謂「 

    陷害教唆」之情差可比擬，蓋原告在公開市場上未能查得被 



    告確有販賣侵害專利權之產品情形下，輾轉要求被告提供侵 

    權產品，應認為被告所以提出侵害原告系爭專利權之產品， 

    係因原告允許其提出所致，亦即被告應原告之要求提出侵權 

    產品，業經原告默示授權，蓋倘不為如此解釋，則無從區別 

    原告以專利權人身分要求其他廠商提出樣品時，若合其意而 

    嗣後委託代工者，該提供樣品之行為即未構成侵權，反之， 

    未能合其意者，即有構成侵權之可能，侵權與否，端視原告 

    取捨，其中差異，如何區別？原告復稱因被告之商品均係外 

    銷，是以其無從在市場上購得被告所銷售之侵權產品云云。 

    惟查，倘原告所述為真，被告既係在國內生產，原告顯然仍 

    可經由證據保全等司法途徑取得證據，非毫無蒐證可能，是 

    原告上開主張並非可採。本件原告主張被告「販售」侵權產 

    品之證據，僅有被告應原告輾轉要求「無償提供」之樣品， 

    自尚難認為被告確有原告所指「販售」侵權產品之行為，是 

    原告所為指訴，應無理由。 

   

    證號之標示，雖其於本院審理時提出瓦楞紙箱一紙，主張該 

    紙箱上確有標示專利證號云云（參本院卷第 60 頁）。惟查， 

    該瓦楞紙箱上僅有一組號碼，此外，均無任何其他標示，換 

    言之，從瓦楞紙箱外觀無從知悉內裝何物，此為原告所自認 

    （參本院卷第 60 頁），而原告所生產之產品復均以零件型態 

    （即眼鏡空框）銷售，非完整商品，以該瓦楞紙箱所得裝載 

    之鏡框零件可能數以百計之情況以觀，倘構入鏡框零件者未 

    能得見瓦楞紙箱，僅就未標示任何專利證號之眼鏡空框，如 

    何知悉原告所生產銷售之商品具有專利權？是原告主張其產 



    品上已有標示專利證號，被告應已知悉系爭商品具有專利權 

    云云，均屬單方臆測，並無所據。而原告既未在其商品上或 

    商品之直接外包裝（所謂產品包裝，應指其直接外包裝而言 

    ，以系爭商品為例，市場上並無單一鏡框置放於數十倍體積 

    大之瓦楞紙箱內包裝後一併出售予消費者之案例）上標示有 

    專利證號，且未能證明被告明知原告就系爭商品具有專利權 

    之情形下，依專利法第 129 條準用第 79 條規定之結果，自不 

    得向被告請求損害賠償。況本件被告交付原告之侵權商品， 

    係應原告輾轉要求後所製作之樣品，原告於公開市場上既未 

    查獲任何經由被告所生產銷售之侵權商品，則原告究竟受有 

    如何損害，即有可議之處。綜觀前述，本院認本件原告既無 

    法證明被告確有侵權行為，復無法證明受有損害，且其產品 

    及產品外包裝上均未標示專利證號，參酌上開意旨，其訴請 

    被告連帶賠償 165 萬元，及依法定利率計算之利息，並銷毀 

    模具云云，即無理由，應予駁回。 

五、假執行部分： 

    本件原告之訴既經駁回，其願供擔保為假執行之聲請即失所 

    附麗，應併予駁回，附此敘明。 

六、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，均毋 

    庸再予審酌，附此敘明。 

七、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法 

    第 1 條、民事訴訟法第 78 條，判決如主文。 

中  華  民  國  99  年  7   月  28  日 

                    智慧財產法院第一庭 

                                法 官 汪漢卿 



以上正本係照原本作成。 

如對本判決上訴，須於判決送達後 20 日內向本院提出上訴狀。如 

委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 

中  華  民  國  99  年  7   月  28   日 

                              書記官 邱于婷 

 


