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專利侵權行為訂定和解契約後，侵權人就訂定契約前之侵權

商品無回收義務 

 

判決字號：智慧財產法院 99 年度民專訴字第 131 號判決 

判決日期：100 年 3 月 3 日 

系爭專利：新型「安全防漏之沖茶器結構改良」專利 

相關法條：專利法第 106條 

判決要旨： 

和解有消滅舊的法律關係，創設新的法律關係，倘被告於前案和解之後，未

再侵害系爭專利，和解人應受和解內容之約束，自不得持前案和解之前，被告所

製造或銷售之系爭產品，而尚在市場流通者，據以向被告主張侵害系爭專利之權

利甚明。 

 

【判決摘錄】 

（一）原告主張 

    訴外人甲於民國 89 年 6 月 5 日取得專利期間自 90 年 6 月 23 日起至 101 年

6 月 4 日止之「安全防漏之沖茶器結構改良」新型專利（下稱系爭專利），並經

實質審查，嗣後甲將系爭專利之專利權移轉予原告。系爭專利之產品由原告之相

關企業製造與販賣。甲前向本院就被告乙製造與販賣之「易-PC600 快速沖泡壼」

（下稱系爭產品）之事實，提起 98年度民專訴字第 55號侵害專利權有關財產權

爭議等事件民事訴訟。前案訴訟中，經第三人鑑定報告認為系爭產品已落入系爭

專利之申請專利範圍。 

    嗣被告乙與甲於前案訴訟中達成和解，惟系爭產品仍在市面上流通。被告亦

持續於其公司網站上銷售。因被告乙於前案和解後，仍繼續在市場販售外型與先

前侵權產品相同之系爭產品，侵害原告之系爭專利權。而系爭產品於包裝盒上所

使用之圖片，亦與原告相關企業行銷系爭專利產品之圖片相同，原告爰依專利法

第 108條準用第 84條第 1項、專利法第 85及民法第 28條及公司法第 23條規定，

主張被告乙應就其侵權行應對原告負賠償責任。 

  

（二）被告主張    

    1、被告乙自與甲於 98 年 12 月 2 日簽署和解筆錄後，並未繼續製造或販賣

侵害系爭專利之產品。原告所提出之證據，無法證明被告繼續製造或販賣侵害系

爭專利之產品。 

    2、被告乙與甲和解後，即對系爭產品進行迴避設計，迴避設計後之產品，

業經本院 99年度民專訴字第 79號判決認定不侵害系爭專利。因被告疏忽漏未將

被告乙網頁中系爭產品照片，置換為迴避設計後之產品照片，惟由其標示之品
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名，可知被告於 98年 12月 2日後所販售之產品係迴避設計後之產品。況被告於

100年 1月 6日之言詞辯論期日，得知其公司網頁資料有誤植之情形後，立即更

正為迴避設計後之產品照片，益徵被告於和解後，並無製造或販賣系爭產品。依

民法第 154條第 2項之規定，貨物需標定賣價陳列者，始視為要約，而被告乙公

司之網頁資料，僅於產品照片下方標示型號，並未標示售價，即非販賣之要約。 

    3、依甲與被告乙間之和解筆錄可知，被告乙願意給付甲價金，並同意日後

不再販售侵害系爭專利之產品；甲則拋棄其餘請求權。準此，被告就 98 年 12

月 2日前製造販售之系爭產品，並無回收義務，且甲不得再對被告乙公司請求損

害賠償。故甲於 99 年 5 月間將系爭專利權移轉予原告後，原告亦不能以 98 年

12 月 2 日前所製造販售之系爭產品，向被告請求損害賠償。然被告雖無回收義

務，仍盡力將 98年 12月 2日前已販賣予經銷商之系爭產品進行回收。原告所提

之證據，至多僅能說明於和解前所製造或販賣之部分系爭產品，因回收不能而尚

於市面上流通。 

 

二、本案爭點 

 (一) 被告於前案和解後，有無義務回收系爭產品？前案和解之效力為何？            

(二) 被告與甲和解後，是否有故意製造或販賣系爭產品之行為？   

（三）原告各項聲明請求是否適當而應予准許？ 

 

三、判決理由 

  （一）和解之效力 

    按和解者，係指當事人約定，互相讓步，以終止爭執或防止爭執發生之契約。

故和解有使當事人所拋棄之權利消滅及使當事人取得和解契約所訂明權利之效

力。民法第 736 條與第 737 條分別定有明文。從而，和解成立之後，其發生之法

律上效力，在消極方面，使當事人所拋棄之權利消滅；在積極方面，則使當事人

取得和解契約所訂明之權利（參照最高法院 87 年度臺上字第 312 號判決）。原告

主張甲於 89 年 6 月 5 日取得系爭專利，嗣後將系爭專利權移轉予原告。甲前就

被告乙公司製造與販賣系爭產品，向本院提起 98年度民專訴字第 55 號侵害專利

權有關財產權爭議等事件民事訴訟。甲與被告乙公司於 98 年 12 月 2 日在本院成

立和解，和解內容為被告乙公司同意嗣後不再販售有關侵害系爭專利之產品，並

於 98 年 12 月 5 日前給付甲 10 萬元等事實，業據原告提出專利證書、專利公報

及本院和解筆錄等件為證。並為被告所不爭執。本院應審究被告依據前案和解筆

錄，有無義務回收系爭產品？前案和解之效力與主觀範圍為何？被告於和解後是

否有故意製造或販賣系爭產品之行為？經查： 

    1、本院參諸前案筆錄內容可知，被告乙公司僅負給付 10萬元予甲，暨不再

販售有關侵害系爭專利之產品等義務，被告乙公司並無回收前案和解之前，其所

製造或銷售系爭產品之義務。揆諸前揭說明，和解有消滅舊的法律關係，創設新

的法律關係，倘被告於前案和解之後，未再侵害系爭專利，甲應受和解內容之約



3 
 

束，自不得持前案和解之前，被告乙所製造或銷售之系爭產品，而尚在市場流通

者，據以向被告主張侵害系爭專利之權利甚明。 

    2、按和解成立者，其與確定判決有同一之效力。除別有規定外，確定之終

局判決就經裁判之訴訟標的，有既判力。確定判決，除當事人外，對於訴訟繫屬

後為當事人之繼受人者，暨為當事人或其繼受人占有請求之標的物者，亦有效

力。民事訴訟法第 379 條第 1 項、第 400 條第 1 項及第 401 條第 1 項分別定有明

文。甲於前案和解後，將系爭專利權移轉予原告，原告自甲受讓系爭專利，其為

前案和解之繼受人，基於既判力之客觀與主觀範圍，原告對被告行使系爭專利

權，亦應受前案和解內容之拘束。職是，被告於前案和解之後，倘未侵害系爭專

利，原告自不得持前案和解之前，成為市場交易標的之系爭產品，就此課以被告

應負侵害系爭專利之責。 

   （二）被告是否有販售系爭商品之行為 

    1、按新型專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製

造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權。貨物

標定賣價陳列者，視為要約。但價目表之寄送，不視為要約。專利法第 106 條第

1 項、民法第 157 條第 2 項分別定有明文。職是，買賣契約之成立，以標的物與

其價金為必要要素，倘商品廣告未標定標的物之價金，其性質為要約引誘，係引

誘相關消費者向自己為要約，僅為準備行為，尚不發生法律之效果。原告雖主張

被告除持續在其公司網站上銷售系爭產品外，亦在拍賣網頁進行販售云云，並提

出公證書為憑，惟被告否認有於前案和解後，有銷售系爭產品等語。經查：網頁

上雖有系爭產品之照片，然其上未標定型號與價金。揆諸前揭說明，其為要約引

誘，並非要約行為。依據專利法第 106 條第 1 項之文義解釋，侵害專利之行為不

包含要約引誘，是被告雖有要約引誘之行為，亦不成立專利侵權。再者，原告另

提出拍賣網站照片與公證書說明原告有販賣系爭產品。依據該網頁內容，雖可顯

示自 100 年 1 月 21 日起至同年月 22 日間，有賣家在拍賣網站上販售系爭產品，

惟原告未舉證證明係被告所為，故無法遽行認定被告於前案和解之後，仍有繼續

販賣系爭產品之行為。 

    2、前案和解之後，被告即對系爭產品進行迴避設計，經迴避設計後之產品，

並未侵害系爭專利之事實，業具被告提出本院 99 年度民專訴字第 79 號民事判決

為證。是被告已自行設計產品，顯無再銷售系爭產品之必要。再者，被告乙雖未

於網頁中「耐熱玻璃杯組」產品照片，置換為迴避設計後之產品照片，惟系爭產

品照片下方所標示之品名為「PC700 型沖泡壺」，非系爭產品之品名「易-PC600

快速沖泡壼」。故可知被告自前案和解之後，所販售之產品為迴避設計之產品，

並非系爭產品。況被告於本院 100 年 1 月 6 日之言詞辯論期日，得知被告乙公司

之網頁資料有系爭產品之照片後，即將網頁照片更正為迴避設計之產品照片。益

徵被告於前案和解後，並無製造或販賣系爭產品。 

    3、原告所提出銷售系爭產品之照片與統一發票為憑，難以證明確為被告所

販賣與製造者，其至多僅能說明為商行於 99 年 4 月 23 日販售系爭產品予原告。 
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    4、依據被告提出之產品銷售明細表內容可知，被告於前案和解之後，有收

回系爭產品之事實。準此，被告雖無回收系爭產品之義務，惟仍盡力將前案和解

之前，已販賣予經銷商之系爭產品進行回收。被告既然願意耗費人力與時間進行

回收系爭產品，益徵被告於前案和解後，無繼續製造或販賣系爭產品之行為。 

 

四、判決結果 

    原告依專利法第 108 條第 1 項、第 85 條第 1 項第 2 款、第 3 項，暨民法第

28 條與公司法第 23 條等規定，主張有故意侵害系爭專利之法律關係，請求被    

告連帶給付如訴之聲明所示之損害賠償，暨禁止侵害系爭專利，均無理由，不應

准許。 

 

【研析】 

    按當事人約定互相讓步，以終止爭執或防止爭執發生之契約，為民法第 736

條之和解契約，再依民事訴訟法第 380 條第 1 項：「和解成立者，與確定判決有

同一之效力。」及民事訴訟法第 401 條第 1 項：「確定判決，除當事人外，對於

訴訟繫屬後為當事人之繼受人者，及為當事人或其繼受人占有請求之標的物者，

亦有效力。」據此，當事人間所成立民事訴訟法上之和解契約，與確定判決有同

一效力，其效力及於當事人及訴訟繫屬後為當事人之繼受人者，及為當事人或其

繼受人占有請求之標的物者。 

    本件當事人於前訴訟成立和解契約後，其中一造當事人將系爭專利讓與給第

三人，該第三人主張和解人未回收成立和解前於市場上流通之系爭產品，因此，

應負專利侵權損害賠償責任。據此，對於成立和解契約前於市場上流通之侵權商

品，和解人有無回收義務？網頁上放置未標明售價之侵權商品圖樣是否屬於販賣

之要約，專利權人得否依專利法第 106條排除他人網頁上放置未標明售價之侵權

商品圖樣之行為？ 

    法院於判決明確表示當事人成立和解契約後，被告乙僅有給付 10 萬元給

甲，暨不再販售侵害系爭專利之產品等義務，被告乙對於契約成立前及在市場上

流通之侵權商品無回收義務，因此，原告主張並無理由。至於網頁上雖放置侵權

商品圖樣，惟未標定型號與價金，買賣契約之成立，既以標的物與其價金為必要

要素，商品廣告未標定標的物之價金者，其性質為要約引誘，並非要約行為。依

據專利法第 106條第 1項之文義解釋，侵害專利之行為不包含要約引誘，是被告

雖有要約引誘之行為，亦不成立專利侵權。要約之引誘不構成專利侵權行為，相

同見解可參照智慧財產法院 98年度民專訴字第 85號判決。專利法逐條釋義「販

賣之要約（offering for sale）」對其之解釋為「明確對外表示有償讓與專利

物品之行為」；「要約之引誘」依法院實務見解認為，商品廣告未標定標的物之

價金者，為要約引誘，非販賣之要約，因此不成立專利侵權。如此一來，是否會

造成沒標示型號或價金放置專利侵權物品圖片的型錄或網頁於市場上到處可

見，造成市場混淆或影響專利權人專利物品之銷售，尚待觀察。 
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    此外，專利法第 56 條第 1 項、第 2 項、第 106 條第 1 項及第 123 條第 1 項

之「使用行為」應如何認定、專利物品僅為所使用物品之一小部份是否構成專利

侵權行為、物品和方法專利的「使用」概念是否相同等問題，可參閱 2011 年 4

月李素華教授所載「專利物品『使用』行為之意涵」及同年 6月沈宗倫教授「專

利法第 56條關於『使用』規範之初探與淺析-以美國專利法的發展為借鏡」ㄧ文。     


