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專利話廊專利話廊專利話廊專利話廊 
若客觀鑑定機構出具之侵害鑑定報告分析見解有誤時若客觀鑑定機構出具之侵害鑑定報告分析見解有誤時若客觀鑑定機構出具之侵害鑑定報告分析見解有誤時若客觀鑑定機構出具之侵害鑑定報告分析見解有誤時，，，，被控侵權人無被控侵權人無被控侵權人無被控侵權人無

法據此主張無侵權之故意或過失法據此主張無侵權之故意或過失法據此主張無侵權之故意或過失法據此主張無侵權之故意或過失 
 
                                                              江郁仁 律師 
  專利法第 84 條之損害賠償請求權，雖未就主觀要件加以規定，然而並不表

示專利侵害之損害賠償採取無過失責任，專利侵害損害賠償仍須以被控侵權人有

故意或過失始能成立，而專利法第 108 條及第 129 條第 1 項準用同法第 84 條第

1 項請求損害賠償時亦同。此一見解由最高法院 93 年台上字第 2292 號判決之

裁判意旨中可明確得知。故專利權人就被控侵權人不法侵害其專利權致受有損

害，併有可歸責之故意、過失事由等構成要件事實，應負舉證責任。 

    實務上專利權人在證明被控侵權人是否有侵害專利權之故意過失時，大多以

曾經發函告知被控侵權人有侵權情事，或被控侵權人係與專利權人處於商業上競

爭對手關係自應知悉專利存在而有侵害之故意過失，甚至可從已標示專利證書號

數一事進而主張被控侵權人有侵害專利之故意過失。而被控侵權人在舉反證推翻

時，亦經常以提出客觀鑑定機構就被控侵權產品是否有侵權所作出之專業鑑定分

析報告，作為被控侵權人不存在侵害專利故意過失之依據。惟在智慧財產法院

99 年度民專訴字第 48號判決中，因被控侵權人所提出之第三方客觀鑑定機構所

為之侵害鑑定分析報告中，對於被控侵權產品是否可讀入系爭專利申請專利範圍

或為均等之分析，該客觀鑑定機構所持之見解遭法院認定有誤，故無法作為有利

被控侵權人之依據。且該判決更進一步指出，專利權人曾請律師發函告知侵權之

情事，被控侵權人卻仍然繼續製造、販賣被控侵權產品，被控侵權人雖有提出客

觀鑑定機構所為之侵害鑑定報告，希望藉由因相信該報告之結論為不侵權來證明

自己並無侵害專利之故意過失，但該判決認為因該報告之分析見解有誤，無由容

許被控侵權人持以為不具故意或過失之抗辯，故認定被控侵權人有侵害專利之故

意。而本案中被控侵權人因遭法院認定有侵害專利之故意，故除損害賠償外，另

須負擔懲罰性損害賠償金。 

    就前揭判決之內容以觀，其所持之見解不無道理，惟從另一方面思考，在此

判決之見解下，似乎被控侵權人必須去判斷客觀鑑定機構之分析見解是否正確，

並承擔其後果，對於此種風險分配是否合理，或有探討之空間。蓋被控侵權人是

否有判斷客觀鑑定機構分析見解是否正確之能力，無法一概而論，在被控侵權人

因欠缺侵害鑑定分析之能力而相信專業機構時，卻又要求被控侵權人必須承擔客

觀鑑定機構分析見解不正確所帶來之後果，或許存有論理上矛盾之處。從而，本

文以為，在判斷被控侵權人是否有侵害專利之故意過失時，若被控侵權人有提出

客觀鑑定機構之分析報告時，似乎不宜將該報告之分析見解正確與否直接與被控

侵權人得否據此作為無故意過失之抗辯相連結，而可考慮從被控侵權人是否有能

力判斷該專業意見之正確性，以及該分析報告作成之時間點是否係為了訴訟時脫

免責任而刻意作成該報告等具體相關情事，作為認定被控侵權人可否以該客觀鑑

定機構之分析報告作為無故意過失之抗辯依據，或許會更加妥適。 
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聯合新式樣專利聯合新式樣專利聯合新式樣專利聯合新式樣專利→衍生設計專利衍生設計專利衍生設計專利衍生設計專利 
                                                                   杜燕文 
        我國專利制度於民國 33 年制訂時，於第 112 條第 2 項中即明文規定「近似

之新式樣，屬於同一人者，為聯合新式樣」，因此，當同一人有近似之新式樣以

聯合新式樣提出申請時，除非已有與聯合新式樣相同或近似者已在原新式樣專利

申請之前為公知，否則聯合新式樣不受新穎性及創作性之限制；自有聯合新式樣

制度以來關於聯合新式樣之基本觀念未曾變動。 
        為使聯合新式樣相關制度更加周延，除了於專利法制訂之初即規範聯合新式

樣專利權不得單獨讓與或授權外，於民國 83 年修改之專利法中，明定聯合新式

樣專利權從屬於原新式樣專利權，不得單獨主張，且不及於近似之範圍；再者，

原新式樣專利權撤銷或消滅時，聯合新式樣專利權應一併撤銷或消滅，且同一人

不得就與聯合新式樣近似之新式樣申請為聯合新式樣專利。 
        因此，現行專利法中所呈現之聯合新式樣制度風貌，是依附於原新式樣專利

權而存在之附屬權利；但這些與原新式樣專利近似之設計，對於設計人而言，同

樣是藉由智力而創造，在無不予新式樣專利理由之情況下，實應受到與原新式樣

專利權同等的保護。 
        故於目前研擬之專利法修正草案中，已將聯合新式樣專利之制度廢除，導入

了衍生設計專利之制度，兩種制度共通處，在於：均須為原設計之近似設計；專

利權期限均為原專利權期限同時屆滿；且不得就與原設計不近似，但與近似設計

近似之設計，申請聯合新式樣或衍生設計。但在申請期限、權利及保護範圍、關

連可否分割等規範，兩種制度均有差異處： 
    ---於申請期限方面，現行專利法中規定，於原新式樣專利提出申請後，於取

得專利權後至消滅或遭撤銷的期間內，均可提出聯合新式樣專利之申請，故當新

式樣專利權人取得新式樣專利權後，仍可針對與原新式樣專利近似之新式樣提出

聯合新式樣專利之申請；而專利法修正草案中所規範之衍生設計專利制度，則明

定衍生設計之申請日不得早於原設計之申請日，且於原設計專利公告後也不得提

出申請，因此當原設計取得設計專利權後，即無法再提出衍生設計之申請。 
    ---於權利及保護範圍方面，現行專利法中明定，聯合新式樣專利權從屬於原

新式樣專利權，不得單獨主張，且不及於近似之範圍；而專利法修正草案中所規

範之衍生設計專利制度，則明定衍生設計專利權得單獨主張，且及於近似之範

圍，因此衍生設計於取得專利權後，即可取得與原設計專利權同等的保護。 
    ---於關連可否分割方面，現行專利法中明定，原新式樣專利權撤銷或消滅

時，聯合新式樣專利權應一併撤銷或消滅，且聯合新式樣專利權不得單獨讓與、

信託、授權或設定質權；而於專利法修正草案中所規範之衍生設計專利制度，雖

有規範衍生設計專利權，應與原設計專利權一併讓與、信託、繼承、授權或設定

質權，但若原設計專利權已當然消滅或撤銷確定，衍生設計專利權仍是存續，但

倘若衍生設計專利權有二以上仍存續者，不得單獨讓與、信託、繼承、授權或設

定質權。 
        因此，由上述說明可得知，現行專利法中所規範之聯合新式樣制度與專利法

修正草案中所規範之衍生設計制度差異相當大，為顧及申請人之權益，於專利法

修正草案之過渡條款中即再明確規範，於專利法修正之條文施行後，尚未審定之

聯合新式樣專利申請案，則申請人可自行選擇是以修正前有關聯合新式樣專利申

請之規定續審，或是於專利法修正草案施行後三個月申請改為衍生設計專利申請

案；但若該尚未審定之聯合新式樣專利申請案係於原新式樣案公告後方提出聯合
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新式樣申請，因不符合衍生設計申請應早於原設計公告日的規定，無法將原聯合

新式樣改請為衍生設計，僅能以修正前有關聯合新式樣專利申請之規定續審。故

專利法修正草案修正通過，聯合新式樣之申請人須注意在施行後三個月內可作適

當的選擇。 
 
 
資料來源： 

1.民國 33 年公佈之專利法。 

2.現行專利法。 

3.專利法修正草案。 

 


