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何娜瑩* 律師／專利師 

 
按專利權人於發現專利侵權事件時，除先行發函警告外，亦可直

接向智慧財產及商事法院提起專利侵權訴訟，法院在收到專利權人起

訴狀後，會將起訴狀繕本送達給被告，並函知被告於三十日內提出答

辯狀，不論被告是否已有合作專利商標事務所，在收到法院起訴狀後，

於短時間內要完成律師的委任以及書狀的提出，實際作業時間並不充

裕，為免被告在收到法院起訴狀繕本後措手不及，茲提出以下注意事

項以供參考。 
 

一、 在討論實體技術前之檢視： 
（一） 文件檢查： 

法院在送達起訴狀繕本時，會連同起訴狀之證物一併送達被告，為免法院有所遺

漏，被告在收到法院起訴狀繕本時，先行確認資料完整性，若有缺漏，可盡快利用

法院函文上之電話與法院聯繫，請法院提供。 
（二） 確認專利權是否有效： 

原告提起訴訟，應檢附其專利證書或專利公報等資料，且原告主張侵害事實必須發

生在專利有效期間內，因此，被告可自智慧局網站檢視原告主張專利權是否仍有

效，抑或已經消滅之，若專利已經消滅之，則應在答辯狀內指明之。 
（三） 檢視當事人欄位： 

1. 原告為專利權人或專屬被授權人：專屬被授權人雖有提起專利侵權訴訟之權能，

但我國關於授權登記係採對抗主義，若未登記，不影響提起訴訟，若原告主張其

為專屬被授權人，宜確認原告是否提出相關證據證明其授權關係。 
2. 專利權人提起訴訟時，可能同時對製造商、經銷售、甚至下游零售商提起訴訟，

俾利其未來勝訴時有利於求償，當被控侵權人之身分角色不同時，對於侵權行為

所應負之主觀注意要件也不同，因而在訴訟策略上也有所不同，倘若專利權人僅

對下游零售商或經銷商提起訴訟，其對侵權產品之技術掌握力不如製造商，宜盡

速通知製造商協助釐清事實。 
3. 通常公司涉訟時，可能原告連同公司負責人也列為被告，連帶請求損害賠償，若

負責人列為被告，未來原告勝訴時，可對負責人之私有財產予以執行。 
（四）檢視訴之聲明： 

1. 依專利法第 96 條規定，發明專利權人對於侵害其專利權者，得主張侵害防止、

損害賠償以及銷毀侵害專利權之物、原料或器具等，故專利權人提起訴訟，通常

可於起訴狀中發現下列主張： 
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2. 於上述聲明一至三中，即分別為防止侵害、損害賠償以及銷毀侵害專利權之物之

請求權。由於原告在起訴時未必能完全掌握被告銷售情形，多數依照民事訴訟法

第 244 條第 4 項聲明最低請求金額，待訴訟審理中再行調查證據擴張聲明，故被

告不可因原告起訴狀上主張之損害賠償金額較低，因而輕忽之，因為侵權產品實

際銷售數量及金額若干，甚至是否尚有原告沒有發現之侵權產品，被告最為清

楚，故被告可內部自行評估損害賠償金額，以評估在最壞狀況下，法院可能的判

決金額，一旦原告第一審勝訴後，若原告對被告財產聲請假執行，可能會影響被

告公司短期資金之周轉。此外，若被告仍有訂單尚未出貨，在原告請求防止侵害

請求權之下，亦應注意違約交貨之問題。 
 
二、 實體技術討論上之注意事項： 
（一） 確認起訴狀內記載之侵權資訊之內容及是否完整： 

原告提起專利侵權訴訟，應具體指明侵害之請求項次以及是構成文義侵權或均等侵

權，此外，原告應提供足資辨識被控侵權物之資訊，例如產品型號、發票或其他資料

(例如網頁、型錄等)，如上述資訊並不完整，亦將影響被告的答辯，被告宜於答辯狀

中指明，請法院命原告舉證。 
（二） 調閱本國專利及對應案之申請歷史檔案： 

以目前專利申請人申請專利保護意識提高後，通常不會僅申請台灣而已，被告除調閱

本國專利以外，亦可同時調閱對應外國案之申請歷史檔案，並檢視各國核准範圍，若

對應案曾經過核駁，且範圍又比台灣案小，對應案引用之前案可考慮作為本件訴訟無

效證據，且若本國專利或對應案曾經過修正，其修正、申復之歷程，亦可作為申請專

利範圍解釋或阻卻均等論之依據，因此調閱上述資料乃是相當重要。 
（三） 分析被控侵權物是否落入專利權範圍： 

1. 確認起訴狀內提供之被控侵權物之技術資訊是否有誤: 
原告並非被控侵權物之製造商，其對被控侵權物之技術分析未必完全正確，特別

是在某些技術領域，例如化學、材料等領域，經常需透過儀器實驗分析始能發現

當中成分及性能等，因此針對原告提出之分析報告，其分析流程與實驗方法等是

否符合科學原理，是否可採等，被告宜一一檢視之，不可輕忽。 
2. 分析比對： 

(1)申請專利範圍解釋： 
專利權是無體財產權，與有形土地、不動產不同，其權利範圍是由一系列文字

組合而成的申請專利範圍所界定，難免因文字表達的侷限性，因而對文字解釋

發生爭執，是以在進行侵害分析比對前，申請專利範圍之解釋猶為重要，對被

訴之聲明訴之聲明訴之聲明訴之聲明    

一、 被告應連帶給付原告新台幣ＸＸＸ元及自起訴狀送達翌日起

按年利率百分之五計算之利息。 

二、被告不得製造、銷售、為販賣之要約、使用或進口「ＸＸＸ」型號

之產品。 

三、被告應將前項侵害專利權之物予以回收並銷毀。 

四、第一項聲明，原告願供擔保，請准宣告假執行。 

五、訴訟費用由被告連帶費用。 
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告而言，若能透過申請專利範圍解釋果，而構成不侵權之結果，不僅對被告而

言是最佳的結果，也可能節省被告在主張無效性抗辯上費用的支出。 
(2)若分析結果構成均等侵權時，被告宜進一步檢視是否存在均等論的阻卻事由，

例如禁反言原則或是先前技術阻卻等，以達到不構成侵權之結果。 
（四） 倘若被控侵權產品落入專利權範圍時，被告可提之抗辯： 

1. 專利無效抗辯： 
依照智慧財產案件審理法第 16 條第 1 項規定：「當事人主張或抗辯智慧財產權有

應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷…」。因此當

被控侵權物落入專利權範圍時，被告宜善加利用專利無效抗辯之武器，主張無效

證據得為專利文獻、科學期刊等，若為網路資訊，為免爭議得對網頁進行公證，

同時以時光回溯器 (Wayback Machine) 回溯網頁的歷史舊畫面，以作為該網頁

上記載資訊確實已在申請前公開之佐證；若已有他人在專利申請前公開使用時，

亦得提出公開使用之證據作無無效證據，此類證據通常會由複數個證據勾稽而

成，故在蒐集資料上務必留意其關聯性。另外，被告除在訴訟中主張專利無效外，

亦得向智慧局提起舉發，藉此對專利權人施加壓力，特別是原告專利權對被告未

來產品研發及規劃影響重大時，提起舉發乃是勢在必行。 
2. 專利權效力不及事由： 
又按專利法第 59 條至第 61 條係關於專利權效力不及事由，目前常見主張則為專

利法第 59 條第 1 項第 3款先使用權抗辯，以及同法第 60 條明定之藥品申請查驗

登記所為之試驗免責等，而首要留意在於，我國對於先使用權的認定仍屬保守，

且舉證責任在於被告身上，若無十足把握的證據，不宜將抗辯重心僅放在先使用

權上。 
（五） 損害賠償： 

原告欲取的勝訴判決，除須證明專利有效、被控侵權物落入專利權範圍外，仍須證明

被告有故意或過失，被告始負侵權行為損害賠償的責任。目前在法院審判實務上，部

分法官會採用中間判決審理模式，再進行損害賠償爭點的審理，透過中間判決審理模

式，被告可清楚知悉侵權項次，在不同侵權項次下，有時會影響損害賠償計算的最小

可銷售單元。另外，目前實務上，原告通常依據專利法第 97 條第 1 項第 2款：「依侵

害人因侵權行為所得之利益」作為損害賠償計算方式，惟在計算損害賠償上，應予扣

除之侵權產品之成本及必要費用，實務上認定應界定為會計學上之直接成本，並不包

括間接成本，因此，就此部分，被告應充分了解，不宜誤認行銷費用、人事成本等均

可作為扣除項目。 
 

三、 結論 
任何被告在收到法院寄來專利權人起訴狀繕本後，除準備相關訴訟資料以提出答辯狀

外，應知悉原告提起訴訟，多數是原告與被告發生商業上利益衝突，故被告在因應法院程

序外，也應一併檢視除起訴狀所主張項次外，是否仍有侵害其它項次，且原告若尚有其他

專利權，被告是否也侵害其它專利權，同時也應加速迴避設計的速度，以免損害、風險的

擴大。 

 

 

 

 


