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壹、判決分析主題：非為物之製造方法未符舉證責任倒置之要件 

 

裁判字號:智慧財產法院 103年度民專訴字第 104號民事判決 

判決日期：104.10.30 

 

爭議標的：專利權侵害 

系爭專利：「○○○之資訊管理方法」發明專利 

相關法條：專利法第 58條第 3項第 2款、第 96條第 1、2、3項、第 97

條第 1項、第 99條第 1項 

【判決要旨】專利法第 99 條第 1 項規定之舉證責任倒置，已明定在「所

製之物為國內外未見」及「所製之物與製造方法專利所製造

之物相同」時，依文義僅適用於專利權所保護之技術為物之

製造方法，並非及於其他所有的方法專利。系爭專利之標的

係「資訊管理方法」，而非製造物品的製造方法，亦非應用

程式的規劃產生方法，故不適用專利法第 99 條第 1 項舉證

倒置之規定。 

一、案情摘錄 

(一)原告主張： 

1、被告提供之應用程式並應用於多款智慧型手機，侵害原告所有之資

訊管理方法發明專利（下稱系爭專利）；並經原告委託專利師鑑定，

作成專利侵害鑑定報告，確認上開產品使用之方法已落入系爭專利

獨立項與部分專利附屬項之專利權範圍，業已侵害原告之系爭專利

權。 

2、原告於知悉被告等侵權情事後，經發函警告被告撤除產品與協商損

賠事宜，未獲被告等人回應，是被告明知系爭專利之存在且經原告

警告後仍執意為使用販售行為，對於專利侵權行為具有故意無疑，

故其董事長應與公司，依公司法第23條規定負連帶損害賠償責任，

並請求排除侵害與宣告假執行。 

(二)被告主張： 

1、系爭專利係界定一於資訊管理平台上執行的資訊管理方法，並執行

建立一頻道資訊對照表、接收並更新頻道節目資訊、產生一頻道資

訊及接受下載請求等步驟。原告若主張被告侵害系爭專利，則原告

即需證明被告提供資訊管理平台，並於該平台上執行系爭專利所界

定之資訊管理方法。惟原告僅以被告智慧型手機暨應用程式所顯示

節目和頻道資訊，即推論被告侵害系爭專利，未舉證被告提供任何
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資訊管理平台來執行系爭專利之資訊管理方法，且被告智慧型手機

所顯示節目和頻道資訊係取得自訴外人○○○○公司位於境外之

伺服器，被告並未提供任何資訊管理平台來執行系爭專利之資訊管

理方法。 

2、按專利權係採屬地主義之保護，故於我國所取得之專利權僅於我國

內有排他權之效力，而不及於其他國家地區。被告智慧型手機暨應

用程式所顯示節目和頻道等資訊既然係源自○○○○公司設於境

外之伺服器，故均是在我國境外所進行資訊管理，實非本案系爭專

利或任何我國專利效力可及。 

3、系爭專利之申請專利範圍之標的為「一種○○○之資訊管理方法」，

其專利申請範圍係界定於一資訊管理平台上執行資訊管理的步驟，

而系爭專利說明書則說明在資訊管理平台上進行資料的取得、傳遞、

整合等步驟，顯然依據系爭方法專利事實上無從直接製得任何物品，

故系爭專利實為資訊之管理方法專利，而非專利法第 99條第 1 項

所規定之製造物品之製造方法專利，故本案之系爭專利根本無專利

法該條規定適用之餘地。. 

4、訴外人○○○○公司之伺服器位於我國境外，並非系爭專利效力可

及，故不論○○○○公司之伺服器如何運作，就本案而言，我國境

內均無任何人提供資訊管理平台或遠端伺服器來執行系爭專利之

資訊管理方法而構成直接侵權行為。被告無任何幫助侵害系爭專利

之行為，亦未具備主觀之故意及過失，當然更不可能構成系爭專利

之共同侵害。 

(三)主要爭點： 

1、專利侵權之舉證責任是否倒置於被告？ 

2、系爭產品所顯示節目和頻道資訊是否由被告之智慧型手機提供平台

進行管理與執行？ 

(四)判決理由摘要： 

1、原告雖主張系爭專利方法所製成之應用程式，與被告所販售在內等

智慧型手機內建應用程式，所展現之功能如系爭鑑定報告，實為相

同之物，依專利法第 99 條第 1 項，推定為專利方法所製造，從而

舉證責任已然轉換於被告。惟依據條文之文義可知，專利法第 99

條第 1項僅適用於專利權所保護之技術為物之製造方法，並非及於

其他所有的方法專利，故系爭專利之標的係「資訊管理方法」，而

非製造物品的製造方法，亦非應用程式的規劃產生方法，故不適用
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專利法第 99 條第 1 項舉證倒置之規定；原告未實際舉證軟體之後

台運作機制為何，僅以被告智慧型手機執行應用程式時之操作畫面，

推定其後臺可能之運作機制，其主張顯屬臆測而非可採。 

2、按專利權之保護係採屬地主義，專利權僅在獲准之國家或地區內有

效，而不及於其他國家或地區，即使針對相同發明亦必須在不同國

家分別申請專利，始能受到保護。是以依我國專利法所取得之專利

權，其權利範圍及效力僅限於我國境內，換言之，於我國所取得之

專利權僅於我國內有排他權之效力，而不及於其他國家地區。而依

據被告所提出之證據，已可證明被告智慧型手機暨應用程式所顯示

節目和頻道資訊係源自位於我國境外之伺服器所提供之資訊管理

平台且由訴外人○○○○公司所開發和維護，故被告確實未執行系

爭專利之資訊管理方法，自無侵害系爭專利可言。 

二、判決分析 

按一般舉證責任之分配原則，當權利遭受侵害，主張有利於已之事

實者，就該事實負有舉證責任，惟製造方法之技術，按產品之產製過程

中，通常位於一定條件下之具有管制措施之非開放性處所進行生產，故

對於製造方法之專利權受侵害時，對於專利權人課以舉證責任，概因製

造方法之實現僅在產品產製前，故當製造方法於受侵害之虞，針對一次

性生產之產品專利權人通常已無法即時保全證據，倘對於產製中之產品，

當專利權人藉由公權力保全證據時，侵權行為人或許已進行適當之迴避，

故對於製造方法之專利權人課以舉證責任實有難處，是以，為更有效保

護製造方法專利，專利法第 99 條明定於一定要件下，推定製造方法之

專利權涉侵害，而使專利權人得請求舉證責任轉換，由涉嫌侵權人舉證

證明未侵害該專利權。 

惟，本法條之適用需注意適用之主體及兩法定要件，本法條之訂定

主要係在提高”製造”物之方法專利權保護上，是以，該主體為具有產出

物之方法發明上，概因專利法對於方法發明之保護標的，尚可區分為物

的製造方法、無產物的技術方法及用途發明等三種，性質上無產物的技

術方法及用途發明僅著重於方法發明本身之內容及實現，並不會因此有

對應物之產出，故侵權判斷上仍需回歸方法技術之比對，並無產出”物”

得以推定，故專利法第 99 條僅限縮適用於以具產出物之技術方法為主

體，再者應符合之二要件分別為「所製之物為國內外未見」及「所製之

物與製造方法專利所製造之物相同」方符合專利法第 99 條之適用，本

案原告(專利權人)除未注意專利法第 99條適用主體外，更未進一步就侵
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權物提出與所持專利權範圍相同之證據，故致舉證不足在先；再者，被

告提出原告就系爭專利範圍所需比對之侵權技術實設置於境外伺服器

中，故即使是侵權物亦已非本國專利權效力所及，是以，無論法條適用

上之錯誤與舉證不足或專利權效力任一事由，皆有可能為判決敗訴之理

由，更何遑兩理由兼具而導致本案原告之敗訴。 

 


