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專利話廊 
專利訴訟中依不當得利請求時，應以被告所受利益為度，而非以原

告所受損害為準 
江郁仁 律師 

 

  在專利民事訴訟中，專利權人首先須就被控侵權物有無落入專

利範圍之爭點負有舉證之責任，且大多數的情況被控侵權人會依智

慧財產案件審理法第 16 條之規定，主張系爭專利有應撤銷之原

因，即所謂的無效抗辯，此亦屬專利權人在訴訟中倘欲勝訴就必須

克服之挑戰。當成功進入認定損害賠償之環節時，專利權人又會面

臨如何計算損害賠償之問題，一般而言專利民事訴訟判賠之損害賠

償金額，較少出現高額之數字，然而智慧財產法院 105 年度民專上字第 24 號判

決，則顛覆了這個印象，該判決命被控侵權人應給付專利權人超過新台幣 10 億

元之金額，而其請求權基礎則係依不當得利返還請求權。 
  當前揭案件進入最高法院審理後，最高法院認同原審判斷本案有不當得利

相關規定之適用，不過最高法院對不當得利之計算似乎有別於原審見解，乃持

不同看法。依最高法院 106年度台上字第 2467號判決之內容，其指出按不當得

利乃對於違反公平原則之財產變動，剝奪受益人所受利益，以調整其財產狀態

為目的，其判斷應以「權益歸屬說」為標準，亦即倘欠缺法律上原因而違反權益

歸屬對象取得其利益者，即應對該對象成立不當得利，不以受益人有歸責性及

違法性存在為必要。而專利權雖屬無體財產權，然於支配關係上近似於民法之

物權，一旦專利權之支配關係受到破壞，隨著專利權之受損害，往往發生不正

當財產損益之變動，而產生「專利侵權」與「不當得利」競合之情形。專利侵權

之救濟方式，專利法第 96 條、第 97 條固定有明文，惟須以侵害人有故意、過

失為要件，與不當得利之成立要件不同。專利權既亦屬財產權，而專利法並無

排除民法不當得利適用之規定，基於財產法體系而論，專利權人自得依民法不

當得利之法律關係主張其權利。至此，前揭判決係肯認原審之判斷。 
  惟最高法院就不當得利之計算則表示，按不當得利制度不在於填補損害，

而係返還其依權益歸屬內容不應取得之利益，故依不當得利法則請求返還之範

圍，應以受領人所受之利益為度，非以請求人所受損害若干為準。且關於應返

還數額，應以返還義務成立時為計算標準。本案中被控侵權人未經權利人授

權，即製造、販賣具有請求項 6 技術特徵之系爭產品，受有不當利益，致權利

人受有損害，得請求被控侵權人返還其所受之不當利益等情，為原審確定之事

實。果爾，原審就被控侵權人應返還之不當利益，自應以其返還義務成立當

時，所受之利益為度。而擅自實施他人之專利財產權，使用人所能獲得利益，

應依其實施該專利，於客觀上所能獲致之實際利益為計算標準，而非逕以專利

權人所受短收授權金之損害為判斷依據。依照最高法院前述之計算標準，原審

以權利人 2009 年（民國 98 年）間所制定，包裹授權含系爭專利在內共 199 件

專利之空白系爭授權合約中約定之授權金，作為判斷被控侵權人自民國 92 至

101 年間，無法律上原因實施系爭專利，應返還利益之唯一計算依據，不僅於

時間上有相當落差，且上開計算所得數額，與未支付對價（授權金）即使用系爭

專利而使權利人受損害之數額，是否有所差異，尚待釐清。 
  除此之外，最高法院又進一步指出，被控侵權人有辯稱系爭專利對系爭產

品之貢獻度極微等語，倘屬實在，因使用系爭專利所獲之利益能否猶謂與權利



2018/12/20 

 

台一國際專利法律事務所 

台一國際專利法律事務所 

人上揭包裹式之授權金相當，亦有疑義。顯見最高法院對於原審所判斷計算之

數額並不認同。  另外值得一提的是，最高法院於本件判決中亦對權利行使

之誠信原則加以論述，其指出按行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法，

民法第 148 條第 2 項定有明文。此項規定，於任何權利之行使及義務之履行，

均有其適用。權利人在相當期間內不行使其權利，如有特別情事，足使義務人

正當信任權利人已不欲行使其權利，其嗣後再為主張，即應認有違誠信而權利

失效。法院為判斷時，應斟酌權利之性質、法律行為之種類、當事人間之關

係、社會經濟狀況及其他一切情事，以為認定之依據。又權利失效係基於誠信

原則，與消滅時效制度無涉，要不因權利人之請求權尚未罹於時效而受影響。

查權利人於 92 年間即知悉被控侵權人製造販賣系爭產品，並曾於 93 年間在義

大利國對被控侵權人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

再對被控侵權人為任何之權利主張。似此情形，依社會交易之慣習，被控侵權

人抗辯：權利人顯於相當期間，怠於行使權利，被控侵權人係基於正當信賴而

長期使用系爭專利生產系爭產品，於其長期且大量生產後，侵權人再為本件不

當得利之權利行使，有違誠信原則，致其權利應失效等語，是否全無可取，非

無研求餘地。 
  綜上，不論是依不當得利法則請求之計算方式，或關於最高法院少見的提

及權利行使之誠信原則，顯然均會對本件發回智慧財產法院後之審理產生相當

程度之影響。但無論如何，本案最終的結果勢必會成為將來類似案件之重要參

考案例，值得持續關注後續之發展。 
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中國大陸實用新型專利案的審查員依職權修改 
  黃俊仁 

一、前言 
  中國大陸之實用新型專利雖採取初步審查制，不作實質審查，但於實用新型

專利申請提出後，為克服申請文件中的缺陷，除了提供申請人主動修改或及依據

審查意見進行修改外，基於程序節約原則，對於僅存在明顯錯誤的申請文本，審

查員可以不發出補正通知書通知專利申請人補正，而依職權直接進行申請文本的

修改，並將依職權修改內容通知專利申請人。本文在於介紹中國大陸實用新型專

利案的審查員依職權修改。 
 
二、本文 
  中國大陸專利法第 40 條明定：「實用新型和外觀設計專利申請經初步審查

沒有發現駁回理由的，由國務院專利行政部門作出授予實用新型專利權或外觀設

計專利權的決定，發給相應的專利證書，同時予以登記和公告。…」。依據專利

審查指南的記載，所謂實用新型專利申請的“初步審查”的範圍是包括：(1)申
請文件的形式審查；(2)申請文件的明顯實質性缺陷審查；(3)其他文件的形式審

查和(4)有關費用的審查等事項。專利審查指南中還載明：於初步審查程序，審

查員應當遵循的(1)保密原則、(2)書面審查原則、(3)聽證原則和(4)程序節約原則

等四項原則，有關「程序節約原則」是指「在符合規定的情況下，審查員應當儘

可能提高審查效率，縮短審查過程。其中，對於存在可以補正克服的缺陷的申請，

審查員應當進行全面審查，儘可能的在一次補正通知書中指出全部缺陷。對於存

在不可能通過補正克服的實質性缺陷的申請，審查員可以不對申請文件和其他文

件的形式缺陷進行審查，在審查意見通知書中可以僅指出實質性缺陷。對於申請

文件中的缺陷均可以通過依職權修改克服的申請，審查員可以不發出補正通知

書。」。由前述審查指南記載的內容中可以發現，所謂「程序節約原則」不僅旨

在提升審查效率。就專利申請人而言，可以減少不必要的文件往返時間與金錢的

浪費，減輕專利申請人的負擔，實為一項具有善意的行政規定。 
  關於前述「對於申請文件中的缺陷均可以通過依職權修改克服的申請，審查

員可以不發出補正通知書」的規定，參照中國專利法實施細則第 51 條第 4 款有

關實用新型或者外觀設計申請文件修改的相關規定，其主要有兩點： 
1. 專利申請文件中屬於文字和符號的明顯錯誤。 
2. 國務院專利行政部門自行修改的，應當通知申請人。 
依據專利審查指南記載之授予專利權通知相關規定：「實用新型專利申請經

初步審查沒有發現駁回理由的，審查員應當作出授予實用新型專利權通知。能夠

授予專利權的實用新型專利申請包括不需要補正就能符合初步審查要求的專利

申請，以及經過補正符合初步審查要求的專利申請。授予專利權通知書除收件人

信息、著錄項目外，還應指明授權所依據的文本和實用新型名稱。審查員依職權

修改的，還應當寫明依職權修改的內容。」此外，審查員依職權修改的相關規定

中載明：審查員在作出授予實用新型專利權通知前，可以對申請文件中文字和符

號的明顯錯誤依職權進行修改。其中，依職權修改的內容包括： 
(1) 請求書：修改申請人地址或聯繫人地址中漏寫、錯寫或者重複填寫的省

(自治區、直轄市)、市、郵政編號等信息。 

(2) 說明書：修改明顯不適當的實用新型名稱和/或所屬技術領域；改正錯

別字、錯誤的符號、標記等；修改明顯不規範的用語；增補說明書各部分所遺漏
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的標題；刪除附圖中不必要的文字說明等。 
(3) 權利要求書：改正錯別字、錯誤的標點符號、錯誤的附圖標記、附圖標

記增加括號。但是，可能引起保護範圍變化的修改，不屬於依職權修改的範圍。 
(4) 摘要：修改摘要中不適當的內容及明顯的錯誤，指定摘要附圖。 
以及審查員依職權修改的內容，應當在文檔中記載並通知申請人。 
由上述規定可知，當審查員對實用新型專利申請案進行初步審查後，若未

發現駁回理由，但申請文件中存有明顯錯誤時，審查員在作出授予實用新型專利

權通知前，可以對申請文件中文字和符號的明顯錯誤依職權進行修改，並於之後

發出授予實用新型專利權通知書告知專利申請人依職權修改的內容。 
  在實務中，中國大陸與臺灣兩地同樣使用中文，除了簡體中文與繁體中文之

別外，在字詞用語方面仍有部分差異，若未注意中國大陸與臺灣兩地用語的差異

而作適當的修改時，在中國大陸提出申請專利後，易因說明書或權利要求書等專

利文件的用語錯誤，而發生不符合中國大陸專利法第 26 條規定的問題。 
  一般而言，對於前述專利申請文件中有用語錯誤缺陷的情形，中國大陸的審

查員除採取發出補正通知書，通知專利申請人提出修改補正的途逕，若無其他不

予專利事由，也得依職權逕予修正。例如，臺灣申請專利的說明書內容中使用「藉

此」、「藉由」等用語，在中國大陸提出專利申請的說明書，未留意在中國大陸當

地的用語應為「借此」、「借由」等，若該案內容可授予專利，針對上述「明顯不

規範的用語」的錯誤，中國大陸的審查員基於「程序節約原則」，可依職權修改

此案的申請文件中不適當的用語，並於授予專利權通知書告知專利申請人依職權

修改的內容。因此種修改的內容皆是針對專利說明書前述明顯不合規範的用語修

改，未涉及引起權利要求範圍變化的修改，免除了專利申請人再行補正程序的不

便，也可縮短專利申請人取得專利的時間。 
 

三、結語 
  審查員依職權修改，係屬便民的政策。惟依職權修改的行政作為，仍取決於

審查員是否願意主動發起。因此，專利申請案提出申請前，相關人員於作業時，

仍應謹慎地檢查申請文件是否有不符合規定的錯誤，減少專利申請過程中發生補

正程序的情形。倘若審查員基於程序節約原則，依職權修改專利申請文件中明顯

錯誤時，在專利申請人收到官方發出的授予專利權通知書時，專利申請人對於審

查員依職權修改的內容也需謹慎檢視，是否有引發權利要求範圍變化的問題，以

免權益受損。 
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