
【裁判字號】101,民專訴,107

【裁判日期】1020207

【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

                                 101年度民專訴字第107號

原      告　  台灣控制閥股份有限公司

法定代理人  　沈家弘　　　

訴訟代理人  　洪榮彬律師

             陳麗玲律師

被      告　  華新精密閥業科技有限公司

兼法定代理人　鄭兩傳　　　

共      同

訴訟代理人　  王文成律師

             李文賢      

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於102 年

1月17日言詞辯論終結，判決如下：

   主  文

原告之訴及其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：

   按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或

   減縮應受判決事項之聲明者不在此限，民事訴訟法第255 條

   第1 項第3 款定有明文。查原告台灣控制閥股份有限公司（

   下稱控制閥公司）起訴時聲明第2 項原為「被告華新精密閥

   業科技有限公司暨被告鄭兩傳，不得為一切製造、為販賣之

   要約、販賣、使用、或為上述目的而進口原告專利證書新型

   第D144000 號『分向閥』新型專利之物品及其他同種類侵害

   中華民國發明專利第D144000 號『分向閥』新型專利之物品

   之行為。」，嗣於民國101 年11月19日更正該項聲明為「被

   告華新精密閥業科技有限公司暨被告鄭兩傳，不得為一切製

   造、販賣之要約、販賣、使用、或為上述目的而進口侵害中

   華民國第Ｄ144000號『分向閥』新式樣專利之物品及應停止

   自行或委託他人設計、製造、販賣、使用、陳列如『氣動球

   塞分向閥』等商品。」，並增列第3 項聲明「被告華新精密

   閥業科技有限公司暨被告鄭兩傳，不得以刊登廣告、散布產

   品型錄、舉辦產品展示會、說明會或其他任何方式，推廣促

   銷侵害中華民國第Ｄ144000號『分向閥』新式樣專利之物品
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   及『氣動球塞分向閥』商品，其已製造之上述商品應予銷毀

   。」，原第3 、4 項聲明則移列為第4 、5 項聲明（見本院

   卷第4 、139 至140 頁），核屬訴之聲明之擴張，揆諸上開

   說明應予准許。

貳、實體方面：

一、原告主張：

   原告為新式樣第D144000 號「分向閥」專利之專利權人，專

   利權期間自100 年11月21日起至112 年2 月23日止（下稱系

   爭專利）。詎被告華新精密閥業科技有限公司（下稱華新公

   司）未經原告同意或授權，竟製造並販售侵害系爭專利之型

   號4&quot;x150# 氣動球塞分向閥產品（下稱系爭產品），經原告

   送鑑定後認系爭產品落入系爭專利申請專利範圍而屬侵權。

   訴外人沈坤地、莊紹爐、邱文瑞等本為原告公司之舊員工，

   對原告之專利產品甚為了解，於離職後隨即至被告公司從事

   控制閥相關產品之製造，與被告公司以侵權產品低價傾銷於

   市場，渠等有侵害系爭專利權之故意甚明。退步而言，專利

   權係採登記及公告制度，被告公司為控制閥相關產品之專門

   業者，於市場與原告具有直接競爭關係，對於系爭專利之存

   在難推諉不知，是被告主觀上具侵害系爭專利之故意，或至

   少因就系爭專利未作最低限度之專利權查證，其行為難謂無

   過失。又台塑關係企業總管理處（下稱台塑總管理處）採購

   部於101 年5 月間就控制閥採購案（下稱系爭標案）進行投

   標之作業，報價為美金2,170,000 元；原告為爭取得標之機

   會，將議價總金額調降為美金1,804,000 元，然被告公司因

   侵害系爭專利，得以更低成本之價格製造控制閥產品、提供

   控制閥產品之服務，導致原告無法取得系爭標案之訂單，造

   成原告公司有所失利益之消極損害，爰依系爭標案預期可獲

   取之利潤新台幣（下同）6,838,603 元，作為原告公司所受

   損害之金額。系爭產品既侵害系爭專利，審酌被告前有侵害

   系爭專利之情事，就既存之危險狀況加以判斷，系爭專利再

   被侵害之可能性甚大，且銷毀請求權顯然對於專利權人之保

   護較周全，是原告對被告行使排除、防止侵害及銷毀侵權物

   品請求權，為有理由。被告鄭兩傳為被告控制閥公司之法定

   代理人，依公司法第23條第2 項規定，自應與被告控制閥公

   司負連帶賠償責任。爰依修正前專利法第129 條準用第84條

   第1 、3 項、第85條第1 項第1 款規定，提起本件請求，並

   聲明：(1)被告華新精密閥業科技有限公司與被告鄭兩傳應連

   帶給付原告新臺幣6,838,603 元整，並自起訴狀繕本送達翌

   日起至清償日止，按年息百分之5 計算之遲延利息。(2)被告
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   華新精密閥業科技有限公司暨被告鄭兩傳，不得為一切製造

   、販賣之要約、販賣、使用、或為上述目的而進口侵害中華

   民國第Ｄ144000號「分向閥」新式樣專利之物品及應停止自

   行或委託他人設計、製造、販賣、使用、陳列如「氣動球塞

   分向閥」等商品。(3)被告華新精密閥業科技有限公司暨被告

   鄭兩傳，不得以刊登廣告、散布產品型錄、舉辦產品展示會

   、說明會或其他任何方式，推廣促銷侵害中華民國第Ｄ1440

   00號「分向閥」新式樣專利之物品及「氣動球塞分向閥」商

   品，其已製造之上述商品應予銷毀。(4)訴訟費用由被告連帶

   負擔。(5)原告願供擔保，請准宣告假執行。

二、被告等則以下列等語置辯：

 (一)系爭產品未落入系爭專利申請專利權範圍：

 1.原告所提出之系爭產品之上蓋並未設置鉤件、該產品轉動件

   呈一字形、且每一管路鎖附於本體之鎖附盤的下方並未設置

   支撐腳，不符合系爭專利之「該上蓋凸設有四個鉤件」、「

   略呈Y 字形並套設於作動件之一轉動件」、「並分別凸出有

   略呈矩形之一支撐腳」等創作特點，因此系爭產品與系爭專

   利之整體外觀不同。

 2.系爭產品與系爭專利之相同部分「本體」、「三個管路」、

   「上蓋」、「分向件」、「擋止件」、「螺絲」等均為功能

   性設計，不屬系爭專利之申請專利範圍。

 (二)系爭專利有下列應撤銷事由存在：

 1.系爭專利違反修正前專利法第112條第1款規定應予撤銷：

   系爭專利之圖面及所謂「創作特點」，均純粹係因應其本身

   或另一物品之功能或結構，而新式樣專利所保護者係物品外

   觀之形狀、花紋及色彩等視覺效果創作，功能性設計並非經

   由視覺訴求之創作，是系爭專利違反專利法第112 條第1 款

   規定，應予撤銷。

 2.證據1、2、5之技術特徵：

   (1)證據1：

     證據1 之分向閥包括有略呈圓形之一本體及由該本體延伸

     而出之三個管路，其中，本體在上方以數個螺絲鎖附有一

     略呈圓形之上蓋，上蓋中央設有一分向件，分向件包含作

     動件、轉動件、擋止件，三個管路分別略呈弧形，且每一

     管路之二端分別環凸有一鎖附盤，其中一鎖附盤以環繞之

     數個螺絲鎖附於本體上，另一鎖附盤環繞有數個鎖附孔。

   (2)證據2：

     證據2 之分向閥包括有略呈圓形之一本體及由該本體延伸

     而出之三個管路，其中，本體在上方以數個螺絲鎖附有一
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     略呈圓形之上蓋，上蓋中央設有一分向件，分向件包含作

     動件、轉動件、擋止件，三個管路分別略呈弧形，且每一

     管路之二端分別環凸有一鎖附盤，其中一鎖附盤以環繞之

     數個螺絲鎖附於本體上，另一鎖附盤環繞有數個鎖附孔，

     每一管路鎖附於本體之鎖附盤的下方並分別凸出有略呈矩

     形之一支撐腳。

   (3)證據5：

     證據5 之分向閥包括有略呈圓形之一本體及由該本體延伸

     而出之三個管路，其中，本體在上方以數個螺絲鎖附有一

     略呈圓形之上蓋，上蓋中央設有一分向件，分向件包含作

     動件、轉動件、擋止件，三個管路分別略呈弧形，且每一

     管路之二端分別環凸有一鎖附盤，其中一鎖附盤以環繞之

     數個螺絲鎖附於本體上，另一鎖附盤環繞有數個鎖附孔。

 3.證據1、2、5均已揭露系爭專利之主要特徵，故其均可單獨

   證明系爭專利不具新穎性。

 4.證據1 、2 、5 同屬分向閥技藝領域，整體設計並未產生特

   異之視覺效果，系爭專利為所屬技藝領域中具有通常知識者

   ，由證據1 、2 之組合或證據2 、5 之組合而易於思及者，

   故不具創作性。

 (三)被告沒有侵權之故意、過失，原告亦未說明、舉證系爭標案

   與系爭專利之關係或被告與原告無法取得系爭標案訂單事之

   關連，本件原告之訴顯無理由。

 (四)並聲明：(1)原告之訴駁回。(2)訴訟費用由原告負擔。(3)如受

   不利益判決，被告願供擔保，請准宣告免假執行。

三、兩造不爭執之事項（見本院卷第158頁）：

   原告於100 年2 月24日向智慧局申請「分向閥」新式樣專利

   ，經該局審查核准後，發給第D144000 號專利證書（下稱系

   爭專利），專利權期間自100 年11月21日起至112 年2 月23

   日止。

四、本院經整理並協議簡化兩造爭點如下（見本院卷第158至159

   頁）：

 (一)系爭產品是否落入系爭專利申請專利範圍而侵害系爭專利？

 (二)系爭專利是否有下列應撤銷事由存在？

   1.違反第112條第1款規定。

   2.證據1或證據2或證據5證明其不具新穎性。

   3.證據1、2或證據2、5之組合，證明其不具創作性。

 (三)被告是否有侵害系爭專利權之故意、過失存在？

 (四)原告依專利法第129 條準用第84條第1 項、第85條第1 項第

   1 款、公司法第23條第2 項規定，請求被告連帶賠償6,838,
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   603 元本息，是否有據？

 (五)原告請求被告排除、防止侵害及銷毀侵權物品，是否有據？

五、本院之判斷：

 (一)按專利法雖於100 年12月21日修正公布，經行政院核定於10

   2 年1 月1 日施行，惟本件原告主張被告侵害其專利權之時

   間為101 年間，是以系爭專利權是否受到侵害，應以當時有

   效之99年8 月25日修正公布專利法為法規依據（最高法院98

   年度臺上字第997 號民事判決參照，下稱修正前專利法）。

 (二)按新式樣專利（即新法之設計專利）侵害之鑑定流程，分為

   「解釋申請專利之新式樣範圍」，以及「比對解釋後申請專

   利之新式樣範圍與待鑑定物品」。比對解釋後申請專利之新

   式樣範圍與待鑑定物品包括下列步驟：1.解析待鑑定物品之

   技藝內容：以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水

   準，先就待鑑定物品之技藝內容進行解析，並排除功能性設

   計。2.判斷待鑑定物品與申請專利之新式樣物品是否相同或

   近似：以普通消費者之水準，判斷解析後待鑑定物品與解釋

   後申請專利之新式樣物品是否相同或近似。如是，則進入3.

   之判斷；如否，則未落入專利權範圍。3.判斷待鑑定物品與

   申請專利之新式樣的視覺性設計整體是否相同或近似：以普

   通消費者之水準，判斷解析後待鑑定物品與解釋後申請專利

   之新式樣的視覺性設計整體是否相同或近似。如是，則進入

   4.之判斷；如否，則未落入專利權範圍。4.若待鑑定物品與

   申請專利之新式樣的視覺性設計整體相同或近似，判斷使其

   相同或近似之部位是否包含申請專利之新式樣的新穎特徵：

   以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準，判斷待

   鑑定物品是否包含申請專利之新式樣的新穎特徵。如是，則

   進入5.之判斷；如否，則未落入專利權範圍。5.若待鑑定物

   品包含新穎特徵，且被告主張適用「禁反言」或「先前技藝

   阻卻」時，應再判斷待鑑定物品是否適用「禁反言」或「先

   前技藝阻卻」（被告可擇一或一併主張適用禁反言或先前技

   藝阻卻，判斷時，兩者無先後順序關係）。若待鑑定物品適

   用「禁反言」或「先前技藝阻卻」二者或其中之一，則應判

   斷待鑑定物品未落入專利權範圍。若待鑑定對象不適用「禁

   反言」，且不適用「先前技藝阻卻」，則判斷待鑑定物品落

   入專利權範圍。

 (三)解釋系爭專利之範圍：

 1.依系爭專利圖說之記載，系爭專利「分向閥」主要形狀特徵

   係在於其包括有略呈圓形之一本體及由該本體延伸而出之三

   個管路；其中，本體在上方以四個螺絲鎖附有一略呈圓形之
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   上蓋，該上蓋凸設有四個鉤件，且於上蓋中央設有一分向件

   ，分向件包括有凸伸出且截面略呈方形之一作動件、略呈Y

   字形並套設於作動件之一轉動件及擋止轉動件並略呈弧形之

   一擋止件，於分向件上下兩側並分別凸出有略呈長條狀且截

   面略呈梯形之一凸起，於分向件外側四個角落並分別具有一

   鎖附孔；本體於一側邊具有一螺絲；本體於下方中央凸出有

   略呈圓形之一支撐腳，於支撐腳外側具有一螺絲。此外，三

   個管路由俯視圖觀之分別略呈弧形，且每一管路之二端分別

   環凸有一鎖附盤，其中一鎖附盤以環繞之數個螺絲鎖附於本

   體上，另一鎖附盤環繞有數個鎖附孔，每一管路鎖附於本體

   之鎖附盤的下方並分別凸出有略呈矩形之一支撐腳。

 2.又按新穎特徵，指設計專利之對照申請前之先前技藝，客觀

   上使其具有新穎性、創作性等專利要件之創新內容，其必須

   是透過視覺訴求之視覺性外觀，不得為功能性外觀。解釋設

   計專利權之範圍時，得先以創作說明中所載之文字內容為基

   礎，經比對設計專利權與申請前之先前技藝後，始能客觀認

   定具有創新內容的新穎特徵。經查，依系爭專利申請專利階

   段專利公報上所載之美國D299521 、D498819 、D537919 、

   D540920 等四件設計專利之參考文獻（如附圖所示），應可

   得知: 「整體之鎖附螺絲、管路鎖附盤及鎖附孔、作動件」

   等應屬功能性或習知元件，不列入「經比對申請前之先前技

   藝後，始能客觀認定具有創新內容」的新穎特徵。再者，原

   告固不否認被告所提證據5 除支撐腳及上蓋外，其餘之設計

   在系爭專利申請前已公開（見本院卷第213 頁），是證據5

   顯已揭露圓形本體及由該本體延伸而出之三個呈弧形圓管路

   之造形，故系爭專利之「圓形本體及配合本體延伸而出形成

   三弧形圓管路」之造形應屬習知造形，非為系爭專利創新之

   外觀。綜上，系爭專利之新穎特徵應在於上蓋之外觀修飾，

   以及本體下方之支撐腳等造形特徵，此有別於習知物品、具

   創新之外觀者，可歸納為「1.本體上蓋凸設有四個鉤件」、

   「2.上蓋中央設略呈Y 字形並套設於作動件之轉動件及略呈

   弧形塊體之擋止件」、「3.本體下方每一管路鎖附於本體之

   鎖附盤的下方並分別凸出有略呈矩形之一支撐腳」。

 (四)解析系爭產品：

   系爭產品之外觀為由略呈圓形之一本體及由該本體延伸而出

   之三個管路所組成；其中，本體在上方以四個螺絲鎖附有一

   略呈圓形之上蓋，於上蓋中央設有一分向件，分向件包括有

   凸伸出且截面略呈方形之一作動件、略呈鑰匙孔狀套設於作

   動件之一轉動件，及擋止轉動件呈方塊狀之二擋止件，於分
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   向件上下兩側並分別凸出有略呈長條狀且截面略呈梯形之一

   凸起，於分向件外側四個角落並分別具有一鎖附孔；本體於

   下方中央凸出有略呈圓形之一支撐腳。此外，三個管路分別

   略呈弧形，且每一管路之二端分別環凸有一鎖附盤，鎖附盤

   以環繞之數個螺絲鎖附於本體上。

 (五)物品相同或近似判斷：

   系爭產品為一「分向閥」，且其用途、功能也與系爭專利相

   同等情，被告並未爭執，故系爭產品與系爭專利物品相同。

 (六)整體視覺性設計相同或近似判斷：

   經比對系爭專利與系爭產品，兩者整體皆由一本體配合延伸

   而出之三個管路所組成，本體上方則具有一上蓋，該組成態

   樣係相同；然系爭專利與系爭產品於本體系略呈圓柱狀、而

   延伸之三個管路皆為具弧彎之圓管路，弧形圓管之兩二端分

   別接有環凸之鎖附盤，此區域範圍兩者為近似之造形；系爭

   專利之上蓋部分，於中央設略呈Y 字形並套設於作動件之轉

   動件及略呈弧形塊體之擋止件，而系爭產品則是設有略呈鑰

   匙孔狀套設於作動件轉動件，及擋止轉動件呈方塊狀之二擋

   止件，且系爭專利設有四個鉤件，系爭產品則未有此四個鉤

   件，故就本體之上蓋外觀論之，兩者於上蓋區域範圍造形有

   差異；再者，系爭專利之與本體連接之每一管路鎖附盤的下

   方分別凸出有略呈矩形之一支撐腳，系爭產品則未有此支撐

   腳之設置，故觀之本體之下方外觀，兩者於下方區域範圍造

   形並不相同。因此，系爭專利與系爭產品兩者於整體組合態

   樣、本體與延伸管之連結形成之外觀雖屬近似，但兩者於上

   蓋頂部之外觀與下方之支撐腳卻有所不同，以普通消費者選

   購商品之觀點，其等應屬會使用到該類商品之採購人員，故

   應會注意到習知或規格制之造形所在，並以觀察可辨識之上

   蓋區、支撐腳區等之異同為主，經其異時異地整體比對並綜

   合判斷兩者整體視覺性外觀時，所產生的視覺印象不致使該

   普通消費者產生混淆的視覺印象，故應認定系爭產品整體視

   覺性外觀與系爭專利並不近似。

 (七)系爭產品是否包含新穎特徵之判斷：

   系爭產品之整體視覺性外觀與系爭專利已認定不構成近似，

   業如前述，故毋庸再予比對判斷系爭產品是否包含系爭專利

   之新穎特徵。退步言，縱認兩者整體視覺性外觀有近似之虞

   ，然系爭產品之上蓋之「略呈鑰匙孔狀套設於作動件轉動件

   、擋止轉動件呈方塊狀之二擋止件、未見有四個鉤件及本體

   下方每一管路鎖附於本體之鎖附盤的下方並未具有凸出之支

   撐腳」等造形特徵不同於系爭專利，而致系爭產品明顯未包
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   含前述系爭專利之新穎特徵，故系爭產品仍未落入系爭專利

   之專利權範圍。

 (八)至被告辯稱系爭產品之頂部、環繞分向桿周圍之元件及排氣

   孔、上蓋螺絲等與被告原先產品不同，似經原告變動過等語

   ，此並不影響本件整體視覺性外觀相同或近似之判斷，及系

   爭產品是否包含新穎特徵之判斷，附此敘明。

 (九)系爭產品與系爭專利之新式樣的視覺性設計整體並不相同或

   近似，是系爭產品並未落入系爭專利之新式樣專利範圍。又

   系爭產品既均不落入系爭專利權範圍，則原告之請求即無理

   由，故系爭專利是否有應撤銷事由存在等爭點，即無論述之

   必要，附此敘明。

六、綜上所述，系爭產品未落入系爭專利權範圍，是被告並未侵

   害原告系爭專利權，從而原告請求被告如前揭聲明所述，為

   無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦

   失所附麗，應併予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，經本

   院斟酌後，認與判決結果不生影響，均毋庸再予論述，附此

   敘明。

八、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條規定，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　102　 年　　2　　 月　　7　　 日

                   智慧財產法院第一庭

                               法　官　蔡如琪

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日之不變期間內，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　　102　 年　　2　　 月　　18　　日

                               書記官  王英傑
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