
                                                                                                         2020/2/27 

 

專利話廊 
以最高法院 106 年度台上字第 2467 號判決出發－淺談專利侵權訴訟實務見

解之歧異 
  林美宏 律師 

 
  本文係以涉及同一專利侵權事件之最高法院 106 年度台上字第 2467
號（三審）、智慧財產法院 105 年度民專上字第 24 號（二審）及 103 年

度民專字第 38 號（一審）等判決為基礎，並以該等判決於判斷上所產生

之歧異為探討主軸。 
  此專利侵權事件之事實重點略述如下:甲方（一審原告）為系爭專利之

專利權人，專利期間自民國（下同）86 年 1 月 1 日起至 104 年 2 月 14 日止。乙方（一審

被告）自 89 年起至 102 年年底前販售系爭產品。系爭專利經一、二審判決認定為有效且

無應撤銷之事由，系爭產品並有侵害系爭專利請求項 6 之文義範圍。甲方曾於 93 年間在

義大利對乙方主張侵害系爭專利之義大利相對應專利但遭義大利法院駁回其請求，並經義

大利上級法院維持，甲方嗣後未再循義大利之司法救濟途徑爭執該法院之認定，卻遲至 103
年 4 月 28 日方提起本件訴訟。 
  前揭判決基於上開事實，就乙方之侵權行為是否具有過失、不當得利之返還範圍、專

利貢獻度之適用、甲方行使權利是否有違誠信原則而致權利失效等爭議，在判斷上有所歧

異，整理如下表所示： 
 

 一審 二審 三審 
A. 侵權行為人是

否具有過失 
有過失，但已罹於

兩年時效 
不具有過失 未做出不同於二

審之認定 
B. 不當得利之返

還範圍 
合理權利金  
（1050 萬） 

以包裹授權之權利

金（10 億 5000 萬） 
非逕以專利權人

所受短收之權利

金之損害為判斷

依據 
C. 不當得利請求

時是否有專利貢

獻度之適用 

有 無 有 

D. 專利權行使是

否有違誠信原則

而致權利失效 

無失權 無失權 有爭議，原審應

詳查審認 

 
進一步說明如下： 
 
A. 侵權行為人是否具有過失 
  二審判決重申有關「過失」之判斷，指出行為人之注意義務，因其身分及具體事件之

不同而有高低之別；以專利侵權事件為例，法律雖無明文規定，惟侵權行為人之身分為

製造商、競爭同業、單純之零售商或偶然之販賣人等，其對於能否預見或避免損害發生

之注意程度，必不相同，故應就個案事實，視兩造個別之營業項目、營業規模包括資本

額之多寡及營收狀況、營業組織如有無研發單位之設立、侵害行為之實際內容等情形判

斷行為人有無注意義務之違反。 
  本件乙方為光儲存媒體產品之製造業者，理應熟悉相關技術特徵與其產品，且專利

公報為社會公眾可查閱之資訊，故依上揭判斷方式，通常會認為乙方製造系爭產品之
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前，自應為相關查證以避免侵害他人專利，然其未盡查證之注意義務與疏於掌控侵權風

險，是足認其侵害行為具有過失（一審判決乃作此認定）。惟基於下述主要事實及理由，

二審判決作出與一審不同的認定，即乙方侵權行為不具有過失： 
(1) 二審法院採信乙方原先並不知悉系爭產品 lead-in區域內所載資料與系爭專利有關之說

法 
  由於系爭專利為一種編碼方法之發明專利，而乙方係製造銷售 DVD-R 空白光碟片之

廠商，乙方辯稱其於使用生產設備產製 DVD-R 空白光碟片之過程中僅係單純操作相關機

台生產空白光碟片，並不清楚生產設備內所含之預寫機於 lead-in 區域內係以何種編碼方

式寫入資料（對光碟片製造商而言，該 lead-in 區域之編解碼技術為何，並非製造空白光

碟片之必要技術），其係在甲方於 93 年對乙方在義大利主張侵害系爭專利之義大利相對

應專利時，始知悉 DVD-R 空白光碟片 lead-in 區域內所載資料與系爭專利有關等語，為二

審判決採信。 
(2) 乙方未侵權之抗辯為義大利法院上下級法院所肯認，且乙方有委請律師及相關專家為

系爭產品不侵權之分析 
  前開義大利法院係採納乙方之系爭產品並未使用系爭專利之相對應義大利專利之抗

辯後，而駁回甲方之請求，並經義大利上級法院維持。甲方嗣後未再循救濟途徑爭執該

法院之認定，且未再對乙方依據系爭專利或其他相對應專利為任何主張，則乙方辯稱其

因該案已委請律師及相關專家為系爭產品不侵權之分析，且經義大利法院上下級法院所

肯認，因此合理相信系爭產品並未侵害系爭專利，難認仍有注意義務之違反。 
 
B. 不當得利之返還範圍 及 C. 不當得利請求時是否有專利貢獻度之適用     
  承上，因二審判決認定乙方之實施系爭專利並不具有過失，致甲方不得依侵權行為損

害賠償請求權請求損害賠償（一審判決雖認定乙方具有過失，但甲方亦因罹於 2 年時效而

不得據該權利求償）。惟由於實務上肯認不當得利返還請求權與侵權行為損害賠償請求權

係處於獨立併存互相競合之狀態，因此縱令甲方無法據有 2 年時效限制之侵權行為損害賠

償請求權向乙方求償，仍得依 15 年時效之民法第 197條第 2 項不當得利返還請求權向乙

方主張不當得利之返還（參29 年上字第 1615 號判例及最高法院101 年台上字第 1411 號

判決意旨，但有學者持反對看法）。且實務上進一步認為，無法律上原因實施他人專利，

可能獲得相當於專利授權金之利益，應為社會通常之觀念。是以本件一、二、三審判決

亦基於上開見解，認為甲方對乙方關於不當得利之請求，應以給付系爭專利授權金之計

算方式為適當。然而，該等判決對於專利授權金要如何計算始為合理適當（不當得利返還

請求權之返還範圍），則看法歧異，概述如下。 
  一審判決（酌定出一適當假設的合理權利金／應衡量專利貢獻度）: 考量甲方於一審

程序中並未提出有關系爭產品市場佔有率之佐證，乙方亦未提供系爭產品之各項銷售資

料或財務報表，因此一審法院係依民事訴訟法第 222條及92年專利法第 85條第 1 項第 2
款之規定，以衡平概念，於具體個案中斟酌一切可能影響之因素綜合判斷，加上兩造間

本即不存在授權契約，故所有之估算因子均係依合理原則所為之假設，以酌定出一適當

之合理授權金數額，此本非在於計算出專利侵權損害之實際數額。是以一審法院審酌相

關估算因子及已可證明之侵權事實、期間，並衡量系爭專利技術對系爭產品獲利及技術

之貢獻度，甲方舉證證明損害賠償額之困難度及本件不當得利之權利金之酌定並非基於

兩造自願性協商授權之性質等一切情狀，認甲方至少得請求乙方給付 10,500,000 元之合

理授權金額。 
  二審判決（甲方依既有授權合約所短收之系爭專利授權金／不考慮專利貢獻度）：經

查核兩造於二審程序所提出之佐證資料後，二審判決採信甲方所提之由日本專業調查公司

所製作的產業調查報告，該報告非僅調查乙方之光碟片銷售量，尚包括日本、臺灣、韓國

及其他地區個別公司之銷售量，屬日常業務例行且長期製作之文書；加上乙方經法院多

https://db.lawbank.com.tw/FLAW/FLAWDOC04.aspx?lsid=FL001351&lno=197&ldate=20150610
https://db.lawbank.com.tw/FINT/FINTQRY02.aspx?jtype=A,C,B,D,E,F&N0=29&N1=%e4%b8%8a&N2=1615
https://fyjud.lawbank.com.tw/judcontent.aspx?p=ExKZIgGGiQD19KUxjSulmVvco%2bbCT31v5NvuGUhim7JZZ%2fwiKptQ5QpblstyN5YZVpfT3irPE%2bRJl6dKIt0wPmZ8Z9i%2fV3%2bK6u9RR%2bpzfWQ%3d
https://fyjud.lawbank.com.tw/judcontent.aspx?p=ExKZIgGGiQD19KUxjSulmVvco%2bbCT31v5NvuGUhim7JZZ%2fwiKptQ5QpblstyN5YZVpfT3irPE%2bRJl6dKIt0wPmZ8Z9i%2fV3%2bK6u9RR%2bpzfWQ%3d
https://db.lawbank.com.tw/FLAW/FLAWDOC04.aspx?lsid=FL001362&lno=222&ldate=20150701
https://db.lawbank.com.tw/FLAW/FLAWDOC04.aspx?lsid=FL001362&lno=92&ldate=20150701
https://db.lawbank.com.tw/FLAW/FLAWDOC04.aspx?lsid=FL011249&lno=85&ldate=20140122
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次曉諭均不提出系爭產品之銷售量，故以甲方所提產業調查報告之光碟片銷售量，作為系

爭專利授權權利金之計算基礎。此外，二審判決亦參酌甲方於 98 年制定之「DVD-R 光碟

專利授權合約」，該合約係包裹授權含系爭專利在內共 199 件各國專利，其中第 4.2 條約

定於任何國家所銷售或處分之任一 DVD-R 光碟片，如有使用到任一被授權專利，被授權

人即應支付每片美金 0.06 元之權利金。雖乙方以該囊括 199 件專利之包裹授權合約來計

算侵害 1 件系爭專利之權利金顯非合理，更何況系爭專利對系爭產品之貢獻度極微等語提

出抗辯，惟二審判決以下述理由，仍依上揭文件所示之數據為計算基礎，不考慮專利貢獻

度，而判決乙方應返還 10 億 5 千萬元之不當得利：(1)以包裹方式進行授權已為專利市場

之商業慣例，且於一技術結構上存在有多數專利亦為當今之發明趨勢，則以包裹方式授

權專利，不失為有效率且可顧及授權人及被授權人之利益；(2)查系爭產品確有實施系爭

專利，且本件係請求返還因無法律上原因而實施他人專利，致他人所減少收取之專利授

權金，而非以產品之收益作為計算標準，故應與貢獻度無涉。亦即一旦無法律上之原因

而實施他人專利，基於不當得利之法律關係，即應給付依既有授權合約所應給付之授權

金，是以二審判決採用上揭包裹授權合約作為甲方短收系爭專利授權金之計算依據。 
  三審判決（以乙方因使用系爭專利所獲之實際利益為計算依據／考量專利貢獻度）：

其對於不當得利之返還範圍及專利貢獻度的看法與二審判決相反。分述如下： 
1. 不當得利之返還範圍: 
(1) 應以乙方依其實施系爭專利於客觀上所能獲致之實際利益為計算標準: 三審判決基於

不當得利制度目的係在於不法利得之返還，因此認為應以乙方依其實施系爭專利於客

觀上所能獲致之實際利益為計算標準，而非逕以甲方所受短收授權金之損害為判斷依

據。 
(2) 二審判決以包裹授權合約為唯一計算依據並不適當：二審以甲方於 98 年（西元 2009

年）間所制定之包裹授權合約中所約定之授權金，作為判斷乙方自 92 至 101 年間基於

無法律上原因實施系爭專利所應返還利益之唯一計算依據，不僅於時間上有相當落

差，且依該合約計算所得數額，與甲方因乙方未支付對價（授權金）即使用系爭專利

而受之損害額，兩者間是否有所差異，應予釐清。 
2. 應考量專利貢獻度： 
  三審判決指出，倘若乙方說法（縱未在 lead-in 區域軌道上記載任何資訊之 DVD-R 空

白光碟片，仍可為 DVD 光碟機正常讀寫資料，系爭產品有無使用系爭專利，其功能不受

影響，可見系爭專利對系爭產品之貢獻度極微）屬實，則乙方因使用系爭專利所獲之利益，

能否猶謂與甲方上揭包裹式之授權金相當，即有疑義。 
 
D. 專利權行使是否有違誠信原則而致權利失效 
  二審判決（甲方無權利失效之情事）：甲方雖曾就系爭專利之相對應專利在義大利對

乙方提起侵權訴訟，且於義大利法院駁回後即未再以相關專利向乙方主張權利，然國際間

之專利保護仍採屬地主義，各國之專利法規雖已因加入國際組織而國際化，但於執行層面

部分仍相當本土化，甲方僅消極未再對乙方主張權利，並未曾有何具體、積極之行為，或

與提起本件訴訟一事有任何矛盾之行為，足使乙方正當信賴甲方已不欲再行使權利，否則

尚不得僅以甲方未儘速實行其權利，或單純已知悉侵害事實卻未提起訴訟，而遽認有權利

失效事由之認定，否則時效制度將失其意義。 
  三審判決（甲方有權利失效之疑慮）：查甲方自 92 年間即知悉乙方製造販賣系爭產品，

並曾於 93 年間在義大利國對乙方主張侵害系爭專利之相對應專利，而遭該國法院以未侵

害為由駁回其請求。自是而後，至提起本訴（103 年 4 月 28 日）前，10 年間未再對乙方

為任何之權利主張。似此情形，依社會交易之慣習，三審判決認為乙方之抗辯（甲方顯於

相當期間，怠於行使權利，乙方係基於正當信賴而長期使用系爭專利生產系爭產品，於其

長期且大量生產後，甲方再為 本件不當得利之權利行使，有違誠信原則，致其權利應失

https://db.lawbank.com.tw/FLAW/FLAWDAT01.aspx?lsid=FL011249
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效等語）並非全無可取，故發回原審再予詳查審認。又謂權利失效係基於誠信原則，與消

滅時效制度無涉，不因權利人之請求權尚未罹於時效而受影響。 
 
（代結語） 
  從上揭判決看法之殊異可知，對關鍵事實的完善舉證與論述，不僅有助於法院就具體

個案作較深入的剖析，進而發展出細緻的法律觀點，甚至還促使法院作出相反的認定，翻

轉了判決結果。 
  而有關專利侵權行為所致損害賠償範圍或不當得利返還範圍之計算，是否應有專利貢

獻度之適用及如何適用，目前實務上的看法雖仍分歧，但已有越來越多的判決於計算上述

範圍時採用了專利貢獻度的觀點，以確保專利權人能獲得適切合理的賠償。本件最高法院

106年度台上字第2467號判決乃確立了以不當得利請求時應將專利貢獻度納入考量之見

解，殊值贊同。 
  本件於最高法院作出判決後已發回智慧財產法院重新審理，目前可知其繫屬案號為智

慧財產法院107年度民專上更（一）字第4號，其判決結果及未來對實務有如何之影響，所

涉爭議能否發展出更細緻的判斷準則，實值大家留意與關注。 
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專利侵權行為過失認定之實務見解 
                                                                 王麗真  主任 
 
  按民法第 184 條第 1 項前段規定，侵權行為之成立，須行為人因故意過失不法侵害他

人權利，亦即行為人須具備歸責性、違法性，不法行為與損害間有因果關係，始能成立，

易言之，侵權行為之成立應具備：故意或過失、不法、侵害行為、侵害他人權利、造成他

人損害以及損害與侵害行為之間具有因果關係，若行為人並無故意或過失，或其行為與損

害之間無相當因果關係者，均無令負侵權行為損害賠償責任之可言，我國專利法第 96 條

第 2 項規定，發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。另同法

第 120 及 142 條規定，新型及設計專利之侵害準用第 96 條第 2 項之規定，因此新型及設

計專利之侵權人同樣須具備故意或過失之主觀要件，且主張侵權行為損害賠償請求權之

人，對於侵權行為之成立要件應負舉證責任，合先敘明。 
  關於侵害專利權之損害賠償須行為人主觀上須具備故意或過失，始得令其負侵害專利

權之損害賠償責任。所謂故意，係指行為人對於構成專利侵權之事實，明知並有意使其發

生者，此為直接故意；或預見其發生而其發生並不違背其本意，此為間接故意。所謂過失，

係指行為人雖非故意，但按其情節應注意，並能注意，而不注意者，此為無認識之過失；

或雖預見其能發生而確信其不發生者，此為有認識之過失。至所謂能預見或避免之程度，

即行為人之注意義務，則因具體事件之不同而有高低之別，通常係以善良管理人之注意程

度為衡酌基準。又應盡善良管理人之注意義務而欠缺者，係指依交易上一般觀念，認為有

相當知識經驗及誠意之人應盡之注意而欠缺，行為人已否盡善良管理人之注意義務，應依

事件之特性，分別加以考量，因行為人之職業、危害之嚴重性、被害法益之輕重、防範避

免危害之代價，而有所不同。（最高法院 104 年度台上字第 1789 號判決意旨參照） 
  我國智慧財產法院近期實務見解認為，在專利侵權事件，法律雖無明文規定，惟製造

商或競爭同業與單純之零售商、偶然之販賣人等，對能否預見或避免損害發生之注意程

度，必不相同，應於個案事實，視雙方營業項目、營業規模，包括資本額多寡及營收狀況、

營業組織等來判斷，例如有無研發單位之設立、侵權行為之實際內容等情形，進而判斷行

為人有無注意義務之違反。例如：智慧財產法院 106 年度民專上更（二）字第 1 號及 107
年民專上字第 34 號民事判決均認為，在專利侵權事件，製造商、競爭同業、單純零售商

或偶然之販賣人，對能否預見或避免損害發生之注意程度，未必相同，應就個案事實，視

其營業項目、營業規模、資本額多寡、營收狀況、營業組織、侵害行為之實際內容等情形，

以判斷行為人有無注意義務之違反，即有無預見或避免損害發生之過失。另最高法院 98
年度台上字第 2073 號判決認為：原審疏未說明於上訴人製售該餐盒期間，被上訴人究竟

有無於其專利物品或包裝上附加新型專利證書號數、標示；及系爭新型專利確已經公告、

登記於專利權簿；暨有何足以證明上訴人明知或可得而知為專利物品之憑據，遽命上訴人

應就製售系爭餐盒之行為，負『過失』侵權行為損害賠償之責，即嫌速斷，此判決認為僅

憑據專利公告與專利權簿之登記，似不足以認定被控侵權人明知或可得而知系爭專利存在

與構成專利侵害，專利權人仍應負起積極證明侵權行為人主觀上具有故意過失之舉證責

任。因為當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，其因侵權行為所生之損

害賠償請求權，以侵權行為人有故意或過失不法侵害他人之權利為成立要件；倘侵權行為

人否認有故意或過失，即應由請求人就此利己之事實舉證證明；若請求人先不能舉證以證

實自己主張之事實為真實，則侵權行為人就其抗辯事實即令不能舉證，或所舉證據尚有疵

累，亦應駁回請求人之請求（最高法院 92 年度台上字第 1505 號判決意旨參照）。 
  綜上，關於專利侵權行為過失認定，實務上雖區分為製造商或競爭同業以及單純零售

商、偶然之販賣人士等類別，且對於各該侵權行為人之主觀認定標準亦有所不同，惟專利

權人進行維權時，仍應按民事訴訟法第 277 條本文之規定，就損害發生、責任原因、行為

人是否具有侵害權利之故意過失、暨二者間有相當因果關係等構成要件事實負舉證責任。 
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