
智慧財產及商業法院民事裁定  

                                     110年度民暫字第8號

                                     110年度民暫字第9號 

聲  請  人  曾偉倫                                   

代  理  人  蘇仙宜律師   

            金湘惟律師   

相  對  人  晨豐光電股份有限公司

法定代理人  楊鴻伸             

代  理  人  柯永政             

上列當事人間請求聲請定暫時狀態之處分及緊急處置事件，本院

裁定如下：

    主  文

准聲請人以新臺幣貳拾萬元供擔保後，於聲請人對相對人提起本

案訴訟即本院一一○年度民補字第二五一號確認專利權不存在事

件判決確定前，相對人不得自行或使他人在我國以任何方式使用

中華民國申請第109136867號「彎曲玻璃之成形治具及其成形方

法」發明專利所揭露之技術內容，並以此生產、製造、販賣相關

產品。

其餘聲請駁回。

聲請費用由相對人負擔二分之一，餘由聲請人負擔。  　　

　　理  由

一、聲請意旨以：

  ㈠聲請人擔任相對人前瞻技術研發處副理，具備光電研發專

    業，其基於興趣及自我實現，於下班或公餘，憑一己之力持

    續構思、鑽研玻璃治具技術，於民國109年5月間自行研發具

    備新穎性之技術內容（即下述中華民國專利申請第10913686

    7號「彎曲玻璃之成形治具及其成形方法」發明專利《下稱

    系爭專利》所揭露之技術內容），並於相對人例行會議中提

    及其成果，因相對人表示對該技術甚感興趣，故進一步向聲

    請人瞭解詳情，嗣相對人口頭承諾希望給予聲請人特別獎金

    新臺幣（下同）20萬元為代價，請求聲請人讓與系爭專利申
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    請權給相對人，然聲請人認獎金數額過少，且不願畢生心血

    外流，故而拒絕，兩造多次協商均無法達成共識。

  ㈡相對人因見聲請人不熟悉專利法關於專利發明人、專利申請

人、專利權人之區別，及經濟部智慧財產局（下稱智慧局）

對於員工為專利發明人之公司申請專利案件，不會嚴格審查

公司是否確實具備專利申請權之要件漏洞，向聲請人誆稱因

其發明辛苦，願出資幫聲請人申請專利權，並委請不知情之

專利師以相對人為專利之申請人、聲請人為專利發明人之

一，持聲請人所發明之前揭技術於109年10月23日向智慧局

申請系爭專利，經智慧局核准專利後，發函相對人應於審定

書送達3個月內繳納證書費及第一年年費，茲因聲請人發現

該審定書記載相對人繳納證書費及年費後，專利權給予相對

人，而非聲請人，始知悉相對人隱瞞上情，而經相對人出具

聲明書，表明其誤以為聲請人有讓與上開技術專利申請權給

相對人等語，是相對人行為已明顯侵害聲請人權益。聲請人

經此事後不願將該技術公諸於眾，以保其心血不被他人知

悉，惟因相對人不願撤回上開技術之領證申請，企圖拖延，

並經聲請人電詢智慧局後，經智慧局回復將於110年11月11

日公告系爭專利於專利公報，屆時任何人得依法抄錄閱覽，

嚴重侵害聲請人權益。又聲請人所提出之發明專利申請書、

相對人出具之聲明書，可信聲請人所述關於上開技術之專利

申請權應歸屬於聲請人為真，且有勝訴之可能性，已盡釋明

　　之責，又相對人如可據以申請系爭專利，持續使用系爭技術

生產、製造或販賣相關產品，將使該技術遭到公開，不利於

聲請人自行規劃如何利用其發明，而生重大損害，爰依民事

訴訟法第538條規定，願以金錢或等值之銀行無記名可轉讓

定存單為相對人供擔保，請求裁定如主文第一項所示；又因

上開技術若於110年11月11日予以公告，將嚴重侵害聲請人

權益，爰依民事訴訟法第538條之1規定，請求准於兩造間損

害賠償訴訟判決確定前，先以電子公文或其他適當方式，為

禁止智慧局公告系爭專利之緊急處置等語。　
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二、相對人則以：兩造間就系爭專利尚未談妥獎金及專利申請權

歸屬，爰先同意聲請人前揭定暫時狀態假處分及緊急處置等

語。

三、按聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，

    為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情

    形而有必要之事實，應釋明之。聲請人雖已為前項釋明，法

    院為定暫時狀態處分之裁定時，仍得命聲請人提供相當之擔

    保。法院審理定暫時狀態處分之聲請時，就保全之必要性，

    應審酌聲請人將來勝訴可能性、聲請之准駁對於聲請人或相

    對人是否將造成無法彌補之損害，並應權衡雙方損害之程度

    ，及對公眾利益之影響（最高法院98年度台抗字第713號裁

定意旨參照）。

四、經查：

  ㈠聲請人主張：聲請人為相對人員工，其自行研發具有新穎性

之前揭技術，非職務上所完成，應為該技術之專利申請人，

相對人明知聲請人並未讓與該技術之專利申請權給相對人，

謊稱為聲請人出資申請系爭專利為由，以相對人為專利申請

人名義向智慧局申請系爭專利，侵害聲請人權益等情，據其

提出公司名片、發明專利申請書、領證通知書、智財局專利

核准審定書、聲明書等資料為證（見本院110年度民暫字第8

卷第17頁至第31頁），且相對人並不爭執聲明書為其所出

具，僅抗辯：兩造間就系爭專利尚未談妥獎金及專利申請權

歸屬等情，又聲請人已對相對人提起確認專利申請權不存在

之訴訟，經本院110年度民補字第251號民事事件受理在案，

經本院查核屬實，堪認聲請人就兩造間有爭執之法律關係存

在，已有相當之釋明。

  ㈡再就聲請人所稱本件有定暫時狀態處分之原因及其必要性部

分，經相對人表明兩造間確實未就系爭專利談妥獎金及申請

權歸屬，故不爭執聲請人所稱有防止重大之損害或避免急迫

危險之保全原因等語，可知相對人亦認聲請人就本件確實有

保全之必要性。且本案民事訴訟始於110年11月9日提起，訴
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訟審理期間尚須數年，聲請人所提定暫時狀態處分，係相對

人不得於本案訴訟終結前自行或使他人使用系爭專利所揭露

之技術內容，並以此生產、製造、販賣相關產品，以免聲請

人勝訴確定後，難以回復相對人可能因上開使用系爭專利之

行為而生之損害，而相對人因本件定暫時狀態之處分所受之

損害，至多僅為其不得儘早利用系爭專利而為生產、製造、

販賣相關產品之行為，然相對人既尚無預計或準備為前述行

為，則難認其所受損害甚鉅，衡量兩造因許可定暫時狀態處

分所可能獲得之利益及可能發生之損害，應認為聲請人因定

暫時狀態處分所獲得之利益及防免之損害，超過相對人因該

處分所蒙受之不利益或損害，應認本件有定暫時狀態處分之

必要。又按定暫時狀態處分之聲請，聲請之原因雖經釋明，

法院仍得命聲請人供擔保後為定暫時狀態之處分，智慧財產

案件審理法第22條第3項定有明文。定暫時狀態之假處分之

擔保金，非聲請定暫時狀態處分之必要要件，僅法院預慮相

對人於受處分後，聲請人因本案敗訴或處分經撤銷時所受之

損害，係用以擔保相對人可能遭受之損害，應以可能遭受之

損害額為其擔保金額，而非以執行標的物之價值為準。應參

酌相對人之職業、資力、被保全權利之種類、相對人所應忍

受之痛苦等，供擔保金額之酌定，屬於法院裁量範圍，並非

當事人得以任意指摘（參照最高法院100年度台抗字第611號

民事裁定）。查聲請人提出之證據資料，固已釋明兩造間爭

執之法律關係及定暫時狀態處分之必要性，惟聲請人主張確

認相對人就系爭專利有無專利申請權存在，及相對人應否將

系爭專利之領證申請予以撤回之請求，仍待本件民事訴訟審

理始能確定，本院認依上開規定仍應命相對人供擔保後，始

准為定暫時狀態之處分，審酌聲請人就本件確認專利申請權

不存在事件，業已提起本案訴訟，而經本院110年度民補字

第251號民事事件受理在案，如前所述，及被告曾以20萬元

獎金為代價請求聲請人讓與上開技術之專利申請權，併依卷

內證據無法證明相對人有利用系爭專利為任何生產、製造、
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販賣相關產品之行為，暨兩造因本件定暫時狀態之處分所可

能造成之損害及利益輕重，另參以兩造於本院訊問時均同意

以20萬元作為定暫時狀態假處分之擔保金額等一切情狀，爰

酌定20萬元之供擔保金額。

  ㈢至聲請人依民事訴訟法第538條之1規定，請求准於兩造間損

害賠償訴訟判決確定前，先以電子公文或其他適當方式，為

禁止智慧局公告系爭專利之緊急處置部分。按法院為定暫時

狀態之處分裁定前，於認有必要時，得依聲請以裁定先為一

定之緊急處置，其處置之有效期間不得逾7日，期滿前得聲

請延長之，但延長期間不得逾3日，民事訴訟法第538條之1

第1項固定有明文，惟該條仍應視爭執之法律關係，是否本

案訴訟所得確定，且法院酌定緊急處置之方法，應以屬於本

案請求之範圍，或為本案請求實現所必要且適當之方法為

限。查聲請人聲請意旨所稱爭執之法律關係實為系爭專利之

申請權利究應歸屬於何人，復經聲請人對相對人於本院提起

前開確認專利申請權不存在事件，如前所述，可徵智慧局非

本案爭執之法律關係之當事人，該爭執之法律關係存在於兩

造間，故聲請人與智慧局間並無前揭法條所稱爭執之法律關

係存在甚明。又相對人就前開技術向智慧局為系爭專利申請

案，經智慧局所為命補正、審定、命繳費及公告等行政程

序，核屬公法上之法律關係，聲請人如對前揭程序部分有所

爭執，既為公法之範疇，應循行政爭訟程序救濟，是聲請人

執兩造間私權爭執而依民事訴訟法第538條第1項規定請求智

慧局為禁止系爭專利公告之處分，應有誤會；復觀諸聲請人

所為前揭緊急處置之內容，亦難認屬於兩造間基於本案所為

請求範圍，或為本案請求實現所必要且適當之方法。綜上，

聲請人依民事訴訟法第538條之1規定，請求准於兩造間本案

訴訟判決確定前，先以電子公文或其他適當方式，為禁止智

慧局公告系爭專利之緊急處置，即非可採。

五、從而，聲請人聲請於聲請人對相對人提起本案訴訟即本院11

0年度民補字第251號確認專利權不存在事件判決確定前，相
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對人不得自行或使他人在我國以任何方式使用系爭專利所揭

露之技術內容，並以此生產、製造、販賣相關產品，為有理

由，爰酌定20萬元之擔保金後裁定准許之；至其餘聲請，則

無理由，應予駁回。

中　　華　　民　　國　　110 　年　　11　　月　　10　　日

                      智慧財產第三庭

                              法  官　  潘曉玫

以上正本係照原本作成。

如不服本裁定，應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗

告費新臺幣1,000元。 

中　　華　　民　　國　　110 　年　　11　　月　　11　　日

　　　　　　　　　　　　　    書記官　  李建毅
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  40% { -webkit-transform: scale(1.0) }
}
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智慧財產及商業法院民事裁定  
                                     110年度民暫字第8號
                                     110年度民暫字第9號 
聲  請  人  曾偉倫                                   
代  理  人  蘇仙宜律師   
            金湘惟律師   
相  對  人  晨豐光電股份有限公司
法定代理人  楊鴻伸              
代  理  人  柯永政              
上列當事人間請求聲請定暫時狀態之處分及緊急處置事件，本院裁定如下：
    主  文
准聲請人以新臺幣貳拾萬元供擔保後，於聲請人對相對人提起本案訴訟即本院一一○年度民補字第二五一號確認專利權不存在事件判決確定前，相對人不得自行或使他人在我國以任何方式使用中華民國申請第109136867號「彎曲玻璃之成形治具及其成形方法」發明專利所揭露之技術內容，並以此生產、製造、販賣相關產品。
其餘聲請駁回。
聲請費用由相對人負擔二分之一，餘由聲請人負擔。  　　
　　理  由
一、聲請意旨以：
  ㈠聲請人擔任相對人前瞻技術研發處副理，具備光電研發專
    業，其基於興趣及自我實現，於下班或公餘，憑一己之力持
    續構思、鑽研玻璃治具技術，於民國109年5月間自行研發具
    備新穎性之技術內容（即下述中華民國專利申請第10913686
    7號「彎曲玻璃之成形治具及其成形方法」發明專利《下稱
    系爭專利》所揭露之技術內容），並於相對人例行會議中提
    及其成果，因相對人表示對該技術甚感興趣，故進一步向聲
    請人瞭解詳情，嗣相對人口頭承諾希望給予聲請人特別獎金
    新臺幣（下同）20萬元為代價，請求聲請人讓與系爭專利申
    請權給相對人，然聲請人認獎金數額過少，且不願畢生心血
    外流，故而拒絕，兩造多次協商均無法達成共識。
  ㈡相對人因見聲請人不熟悉專利法關於專利發明人、專利申請人、專利權人之區別，及經濟部智慧財產局（下稱智慧局）對於員工為專利發明人之公司申請專利案件，不會嚴格審查公司是否確實具備專利申請權之要件漏洞，向聲請人誆稱因其發明辛苦，願出資幫聲請人申請專利權，並委請不知情之專利師以相對人為專利之申請人、聲請人為專利發明人之一，持聲請人所發明之前揭技術於109年10月23日向智慧局申請系爭專利，經智慧局核准專利後，發函相對人應於審定書送達3個月內繳納證書費及第一年年費，茲因聲請人發現該審定書記載相對人繳納證書費及年費後，專利權給予相對人，而非聲請人，始知悉相對人隱瞞上情，而經相對人出具聲明書，表明其誤以為聲請人有讓與上開技術專利申請權給相對人等語，是相對人行為已明顯侵害聲請人權益。聲請人經此事後不願將該技術公諸於眾，以保其心血不被他人知悉，惟因相對人不願撤回上開技術之領證申請，企圖拖延，並經聲請人電詢智慧局後，經智慧局回復將於110年11月11日公告系爭專利於專利公報，屆時任何人得依法抄錄閱覽，嚴重侵害聲請人權益。又聲請人所提出之發明專利申請書、相對人出具之聲明書，可信聲請人所述關於上開技術之專利申請權應歸屬於聲請人為真，且有勝訴之可能性，已盡釋明
　　之責，又相對人如可據以申請系爭專利，持續使用系爭技術生產、製造或販賣相關產品，將使該技術遭到公開，不利於聲請人自行規劃如何利用其發明，而生重大損害，爰依民事訴訟法第538條規定，願以金錢或等值之銀行無記名可轉讓定存單為相對人供擔保，請求裁定如主文第一項所示；又因上開技術若於110年11月11日予以公告，將嚴重侵害聲請人權益，爰依民事訴訟法第538條之1規定，請求准於兩造間損害賠償訴訟判決確定前，先以電子公文或其他適當方式，為禁止智慧局公告系爭專利之緊急處置等語。　
二、相對人則以：兩造間就系爭專利尚未談妥獎金及專利申請權歸屬，爰先同意聲請人前揭定暫時狀態假處分及緊急處置等語。
三、按聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，
    為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情
    形而有必要之事實，應釋明之。聲請人雖已為前項釋明，法
    院為定暫時狀態處分之裁定時，仍得命聲請人提供相當之擔
    保。法院審理定暫時狀態處分之聲請時，就保全之必要性，
    應審酌聲請人將來勝訴可能性、聲請之准駁對於聲請人或相
    對人是否將造成無法彌補之損害，並應權衡雙方損害之程度
    ，及對公眾利益之影響（最高法院98年度台抗字第713號裁定意旨參照）。
四、經查：
  ㈠聲請人主張：聲請人為相對人員工，其自行研發具有新穎性之前揭技術，非職務上所完成，應為該技術之專利申請人，相對人明知聲請人並未讓與該技術之專利申請權給相對人，謊稱為聲請人出資申請系爭專利為由，以相對人為專利申請人名義向智慧局申請系爭專利，侵害聲請人權益等情，據其提出公司名片、發明專利申請書、領證通知書、智財局專利核准審定書、聲明書等資料為證（見本院110年度民暫字第8卷第17頁至第31頁），且相對人並不爭執聲明書為其所出具，僅抗辯：兩造間就系爭專利尚未談妥獎金及專利申請權歸屬等情，又聲請人已對相對人提起確認專利申請權不存在之訴訟，經本院110年度民補字第251號民事事件受理在案，經本院查核屬實，堪認聲請人就兩造間有爭執之法律關係存在，已有相當之釋明。
  ㈡再就聲請人所稱本件有定暫時狀態處分之原因及其必要性部分，經相對人表明兩造間確實未就系爭專利談妥獎金及申請權歸屬，故不爭執聲請人所稱有防止重大之損害或避免急迫危險之保全原因等語，可知相對人亦認聲請人就本件確實有保全之必要性。且本案民事訴訟始於110年11月9日提起，訴訟審理期間尚須數年，聲請人所提定暫時狀態處分，係相對人不得於本案訴訟終結前自行或使他人使用系爭專利所揭露之技術內容，並以此生產、製造、販賣相關產品，以免聲請人勝訴確定後，難以回復相對人可能因上開使用系爭專利之行為而生之損害，而相對人因本件定暫時狀態之處分所受之損害，至多僅為其不得儘早利用系爭專利而為生產、製造、販賣相關產品之行為，然相對人既尚無預計或準備為前述行為，則難認其所受損害甚鉅，衡量兩造因許可定暫時狀態處分所可能獲得之利益及可能發生之損害，應認為聲請人因定暫時狀態處分所獲得之利益及防免之損害，超過相對人因該處分所蒙受之不利益或損害，應認本件有定暫時狀態處分之必要。又按定暫時狀態處分之聲請，聲請之原因雖經釋明，法院仍得命聲請人供擔保後為定暫時狀態之處分，智慧財產案件審理法第22條第3項定有明文。定暫時狀態之假處分之擔保金，非聲請定暫時狀態處分之必要要件，僅法院預慮相對人於受處分後，聲請人因本案敗訴或處分經撤銷時所受之損害，係用以擔保相對人可能遭受之損害，應以可能遭受之損害額為其擔保金額，而非以執行標的物之價值為準。應參酌相對人之職業、資力、被保全權利之種類、相對人所應忍受之痛苦等，供擔保金額之酌定，屬於法院裁量範圍，並非當事人得以任意指摘（參照最高法院100年度台抗字第611號民事裁定）。查聲請人提出之證據資料，固已釋明兩造間爭執之法律關係及定暫時狀態處分之必要性，惟聲請人主張確認相對人就系爭專利有無專利申請權存在，及相對人應否將系爭專利之領證申請予以撤回之請求，仍待本件民事訴訟審理始能確定，本院認依上開規定仍應命相對人供擔保後，始准為定暫時狀態之處分，審酌聲請人就本件確認專利申請權不存在事件，業已提起本案訴訟，而經本院110年度民補字第251號民事事件受理在案，如前所述，及被告曾以20萬元獎金為代價請求聲請人讓與上開技術之專利申請權，併依卷內證據無法證明相對人有利用系爭專利為任何生產、製造、販賣相關產品之行為，暨兩造因本件定暫時狀態之處分所可能造成之損害及利益輕重，另參以兩造於本院訊問時均同意以20萬元作為定暫時狀態假處分之擔保金額等一切情狀，爰酌定20萬元之供擔保金額。
  ㈢至聲請人依民事訴訟法第538條之1規定，請求准於兩造間損害賠償訴訟判決確定前，先以電子公文或其他適當方式，為禁止智慧局公告系爭專利之緊急處置部分。按法院為定暫時狀態之處分裁定前，於認有必要時，得依聲請以裁定先為一定之緊急處置，其處置之有效期間不得逾7日，期滿前得聲請延長之，但延長期間不得逾3日，民事訴訟法第538條之1第1項固定有明文，惟該條仍應視爭執之法律關係，是否本案訴訟所得確定，且法院酌定緊急處置之方法，應以屬於本案請求之範圍，或為本案請求實現所必要且適當之方法為限。查聲請人聲請意旨所稱爭執之法律關係實為系爭專利之申請權利究應歸屬於何人，復經聲請人對相對人於本院提起前開確認專利申請權不存在事件，如前所述，可徵智慧局非本案爭執之法律關係之當事人，該爭執之法律關係存在於兩造間，故聲請人與智慧局間並無前揭法條所稱爭執之法律關係存在甚明。又相對人就前開技術向智慧局為系爭專利申請案，經智慧局所為命補正、審定、命繳費及公告等行政程序，核屬公法上之法律關係，聲請人如對前揭程序部分有所爭執，既為公法之範疇，應循行政爭訟程序救濟，是聲請人執兩造間私權爭執而依民事訴訟法第538條第1項規定請求智慧局為禁止系爭專利公告之處分，應有誤會；復觀諸聲請人所為前揭緊急處置之內容，亦難認屬於兩造間基於本案所為請求範圍，或為本案請求實現所必要且適當之方法。綜上，聲請人依民事訴訟法第538條之1規定，請求准於兩造間本案訴訟判決確定前，先以電子公文或其他適當方式，為禁止智慧局公告系爭專利之緊急處置，即非可採。
五、從而，聲請人聲請於聲請人對相對人提起本案訴訟即本院110年度民補字第251號確認專利權不存在事件判決確定前，相對人不得自行或使他人在我國以任何方式使用系爭專利所揭露之技術內容，並以此生產、製造、販賣相關產品，為有理由，爰酌定20萬元之擔保金後裁定准許之；至其餘聲請，則無理由，應予駁回。
中　　華　　民　　國　　110 　年　　11　　月　　10　　日
                      智慧財產第三庭
                              法  官　  潘曉玫
以上正本係照原本作成。
如不服本裁定，應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗
告費新臺幣1,000元。 
中　　華　　民　　國　　110 　年　　11　　月　　11　　日
　　　　　　　　　　　　　    書記官　  李建毅



智慧財產及商業法院民事裁定  

                                     110年度民暫字第8號

                                     110年度民暫字第9號 

聲  請  人  曾偉倫                                   

代  理  人  蘇仙宜律師   

            金湘惟律師   

相  對  人  晨豐光電股份有限公司

法定代理人  楊鴻伸              

代  理  人  柯永政              

上列當事人間請求聲請定暫時狀態之處分及緊急處置事件，本院

裁定如下：

    主  文

准聲請人以新臺幣貳拾萬元供擔保後，於聲請人對相對人提起本

案訴訟即本院一一○年度民補字第二五一號確認專利權不存在事

件判決確定前，相對人不得自行或使他人在我國以任何方式使用

中華民國申請第109136867號「彎曲玻璃之成形治具及其成形方

法」發明專利所揭露之技術內容，並以此生產、製造、販賣相關

產品。

其餘聲請駁回。

聲請費用由相對人負擔二分之一，餘由聲請人負擔。  　　

　　理  由

一、聲請意旨以：

  ㈠聲請人擔任相對人前瞻技術研發處副理，具備光電研發專

    業，其基於興趣及自我實現，於下班或公餘，憑一己之力持

    續構思、鑽研玻璃治具技術，於民國109年5月間自行研發具

    備新穎性之技術內容（即下述中華民國專利申請第10913686

    7號「彎曲玻璃之成形治具及其成形方法」發明專利《下稱

    系爭專利》所揭露之技術內容），並於相對人例行會議中提

    及其成果，因相對人表示對該技術甚感興趣，故進一步向聲

    請人瞭解詳情，嗣相對人口頭承諾希望給予聲請人特別獎金

    新臺幣（下同）20萬元為代價，請求聲請人讓與系爭專利申

    請權給相對人，然聲請人認獎金數額過少，且不願畢生心血

    外流，故而拒絕，兩造多次協商均無法達成共識。

  ㈡相對人因見聲請人不熟悉專利法關於專利發明人、專利申請

    人、專利權人之區別，及經濟部智慧財產局（下稱智慧局）

    對於員工為專利發明人之公司申請專利案件，不會嚴格審查

    公司是否確實具備專利申請權之要件漏洞，向聲請人誆稱因

    其發明辛苦，願出資幫聲請人申請專利權，並委請不知情之

    專利師以相對人為專利之申請人、聲請人為專利發明人之一

    ，持聲請人所發明之前揭技術於109年10月23日向智慧局申

    請系爭專利，經智慧局核准專利後，發函相對人應於審定書

    送達3個月內繳納證書費及第一年年費，茲因聲請人發現該

    審定書記載相對人繳納證書費及年費後，專利權給予相對人

    ，而非聲請人，始知悉相對人隱瞞上情，而經相對人出具聲

    明書，表明其誤以為聲請人有讓與上開技術專利申請權給相

    對人等語，是相對人行為已明顯侵害聲請人權益。聲請人經

    此事後不願將該技術公諸於眾，以保其心血不被他人知悉，

    惟因相對人不願撤回上開技術之領證申請，企圖拖延，並經

    聲請人電詢智慧局後，經智慧局回復將於110年11月11日公

    告系爭專利於專利公報，屆時任何人得依法抄錄閱覽，嚴重

    侵害聲請人權益。又聲請人所提出之發明專利申請書、相對

    人出具之聲明書，可信聲請人所述關於上開技術之專利申請

    權應歸屬於聲請人為真，且有勝訴之可能性，已盡釋明

　　之責，又相對人如可據以申請系爭專利，持續使用系爭技術

    生產、製造或販賣相關產品，將使該技術遭到公開，不利於

    聲請人自行規劃如何利用其發明，而生重大損害，爰依民事

    訴訟法第538條規定，願以金錢或等值之銀行無記名可轉讓

    定存單為相對人供擔保，請求裁定如主文第一項所示；又因

    上開技術若於110年11月11日予以公告，將嚴重侵害聲請人

    權益，爰依民事訴訟法第538條之1規定，請求准於兩造間損

    害賠償訴訟判決確定前，先以電子公文或其他適當方式，為

    禁止智慧局公告系爭專利之緊急處置等語。　

二、相對人則以：兩造間就系爭專利尚未談妥獎金及專利申請權

    歸屬，爰先同意聲請人前揭定暫時狀態假處分及緊急處置等

    語。

三、按聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，

    為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情

    形而有必要之事實，應釋明之。聲請人雖已為前項釋明，法

    院為定暫時狀態處分之裁定時，仍得命聲請人提供相當之擔

    保。法院審理定暫時狀態處分之聲請時，就保全之必要性，

    應審酌聲請人將來勝訴可能性、聲請之准駁對於聲請人或相

    對人是否將造成無法彌補之損害，並應權衡雙方損害之程度

    ，及對公眾利益之影響（最高法院98年度台抗字第713號裁

    定意旨參照）。

四、經查：

  ㈠聲請人主張：聲請人為相對人員工，其自行研發具有新穎性

    之前揭技術，非職務上所完成，應為該技術之專利申請人，

    相對人明知聲請人並未讓與該技術之專利申請權給相對人，

    謊稱為聲請人出資申請系爭專利為由，以相對人為專利申請

    人名義向智慧局申請系爭專利，侵害聲請人權益等情，據其

    提出公司名片、發明專利申請書、領證通知書、智財局專利

    核准審定書、聲明書等資料為證（見本院110年度民暫字第8

    卷第17頁至第31頁），且相對人並不爭執聲明書為其所出具

    ，僅抗辯：兩造間就系爭專利尚未談妥獎金及專利申請權歸

    屬等情，又聲請人已對相對人提起確認專利申請權不存在之

    訴訟，經本院110年度民補字第251號民事事件受理在案，經

    本院查核屬實，堪認聲請人就兩造間有爭執之法律關係存在

    ，已有相當之釋明。

  ㈡再就聲請人所稱本件有定暫時狀態處分之原因及其必要性部

    分，經相對人表明兩造間確實未就系爭專利談妥獎金及申請

    權歸屬，故不爭執聲請人所稱有防止重大之損害或避免急迫

    危險之保全原因等語，可知相對人亦認聲請人就本件確實有

    保全之必要性。且本案民事訴訟始於110年11月9日提起，訴

    訟審理期間尚須數年，聲請人所提定暫時狀態處分，係相對

    人不得於本案訴訟終結前自行或使他人使用系爭專利所揭露

    之技術內容，並以此生產、製造、販賣相關產品，以免聲請

    人勝訴確定後，難以回復相對人可能因上開使用系爭專利之

    行為而生之損害，而相對人因本件定暫時狀態之處分所受之

    損害，至多僅為其不得儘早利用系爭專利而為生產、製造、

    販賣相關產品之行為，然相對人既尚無預計或準備為前述行

    為，則難認其所受損害甚鉅，衡量兩造因許可定暫時狀態處

    分所可能獲得之利益及可能發生之損害，應認為聲請人因定

    暫時狀態處分所獲得之利益及防免之損害，超過相對人因該

    處分所蒙受之不利益或損害，應認本件有定暫時狀態處分之

    必要。又按定暫時狀態處分之聲請，聲請之原因雖經釋明，

    法院仍得命聲請人供擔保後為定暫時狀態之處分，智慧財產

    案件審理法第22條第3項定有明文。定暫時狀態之假處分之

    擔保金，非聲請定暫時狀態處分之必要要件，僅法院預慮相

    對人於受處分後，聲請人因本案敗訴或處分經撤銷時所受之

    損害，係用以擔保相對人可能遭受之損害，應以可能遭受之

    損害額為其擔保金額，而非以執行標的物之價值為準。應參

    酌相對人之職業、資力、被保全權利之種類、相對人所應忍

    受之痛苦等，供擔保金額之酌定，屬於法院裁量範圍，並非

    當事人得以任意指摘（參照最高法院100年度台抗字第611號

    民事裁定）。查聲請人提出之證據資料，固已釋明兩造間爭

    執之法律關係及定暫時狀態處分之必要性，惟聲請人主張確

    認相對人就系爭專利有無專利申請權存在，及相對人應否將

    系爭專利之領證申請予以撤回之請求，仍待本件民事訴訟審

    理始能確定，本院認依上開規定仍應命相對人供擔保後，始

    准為定暫時狀態之處分，審酌聲請人就本件確認專利申請權

    不存在事件，業已提起本案訴訟，而經本院110年度民補字

    第251號民事事件受理在案，如前所述，及被告曾以20萬元

    獎金為代價請求聲請人讓與上開技術之專利申請權，併依卷

    內證據無法證明相對人有利用系爭專利為任何生產、製造、

    販賣相關產品之行為，暨兩造因本件定暫時狀態之處分所可

    能造成之損害及利益輕重，另參以兩造於本院訊問時均同意

    以20萬元作為定暫時狀態假處分之擔保金額等一切情狀，爰

    酌定20萬元之供擔保金額。

  ㈢至聲請人依民事訴訟法第538條之1規定，請求准於兩造間損

    害賠償訴訟判決確定前，先以電子公文或其他適當方式，為

    禁止智慧局公告系爭專利之緊急處置部分。按法院為定暫時

    狀態之處分裁定前，於認有必要時，得依聲請以裁定先為一

    定之緊急處置，其處置之有效期間不得逾7日，期滿前得聲

    請延長之，但延長期間不得逾3日，民事訴訟法第538條之1

    第1項固定有明文，惟該條仍應視爭執之法律關係，是否本

    案訴訟所得確定，且法院酌定緊急處置之方法，應以屬於本

    案請求之範圍，或為本案請求實現所必要且適當之方法為限

    。查聲請人聲請意旨所稱爭執之法律關係實為系爭專利之申

    請權利究應歸屬於何人，復經聲請人對相對人於本院提起前

    開確認專利申請權不存在事件，如前所述，可徵智慧局非本

    案爭執之法律關係之當事人，該爭執之法律關係存在於兩造

    間，故聲請人與智慧局間並無前揭法條所稱爭執之法律關係

    存在甚明。又相對人就前開技術向智慧局為系爭專利申請案

    ，經智慧局所為命補正、審定、命繳費及公告等行政程序，

    核屬公法上之法律關係，聲請人如對前揭程序部分有所爭執

    ，既為公法之範疇，應循行政爭訟程序救濟，是聲請人執兩

    造間私權爭執而依民事訴訟法第538條第1項規定請求智慧局

    為禁止系爭專利公告之處分，應有誤會；復觀諸聲請人所為

    前揭緊急處置之內容，亦難認屬於兩造間基於本案所為請求

    範圍，或為本案請求實現所必要且適當之方法。綜上，聲請

    人依民事訴訟法第538條之1規定，請求准於兩造間本案訴訟

    判決確定前，先以電子公文或其他適當方式，為禁止智慧局

    公告系爭專利之緊急處置，即非可採。

五、從而，聲請人聲請於聲請人對相對人提起本案訴訟即本院11

    0年度民補字第251號確認專利權不存在事件判決確定前，相

    對人不得自行或使他人在我國以任何方式使用系爭專利所揭

    露之技術內容，並以此生產、製造、販賣相關產品，為有理

    由，爰酌定20萬元之擔保金後裁定准許之；至其餘聲請，則

    無理由，應予駁回。

中　　華　　民　　國　　110 　年　　11　　月　　10　　日

                      智慧財產第三庭

                              法  官　  潘曉玫

以上正本係照原本作成。

如不服本裁定，應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗

告費新臺幣1,000元。 

中　　華　　民　　國　　110 　年　　11　　月　　11　　日

　　　　　　　　　　　　　    書記官　  李建毅






智慧財產及商業法院民事裁定  

                                     110年度民暫字第8號

                                     110年度民暫字第9號 

聲  請  人  曾偉倫                                   

代  理  人  蘇仙宜律師   

            金湘惟律師   

相  對  人  晨豐光電股份有限公司

法定代理人  楊鴻伸              

代  理  人  柯永政              

上列當事人間請求聲請定暫時狀態之處分及緊急處置事件，本院裁定如下：

    主  文

准聲請人以新臺幣貳拾萬元供擔保後，於聲請人對相對人提起本案訴訟即本院一一○年度民補字第二五一號確認專利權不存在事件判決確定前，相對人不得自行或使他人在我國以任何方式使用中華民國申請第109136867號「彎曲玻璃之成形治具及其成形方法」發明專利所揭露之技術內容，並以此生產、製造、販賣相關產品。

其餘聲請駁回。

聲請費用由相對人負擔二分之一，餘由聲請人負擔。  　　

　　理  由

一、聲請意旨以：

  ㈠聲請人擔任相對人前瞻技術研發處副理，具備光電研發專

    業，其基於興趣及自我實現，於下班或公餘，憑一己之力持

    續構思、鑽研玻璃治具技術，於民國109年5月間自行研發具

    備新穎性之技術內容（即下述中華民國專利申請第10913686

    7號「彎曲玻璃之成形治具及其成形方法」發明專利《下稱

    系爭專利》所揭露之技術內容），並於相對人例行會議中提

    及其成果，因相對人表示對該技術甚感興趣，故進一步向聲

    請人瞭解詳情，嗣相對人口頭承諾希望給予聲請人特別獎金

    新臺幣（下同）20萬元為代價，請求聲請人讓與系爭專利申

    請權給相對人，然聲請人認獎金數額過少，且不願畢生心血

    外流，故而拒絕，兩造多次協商均無法達成共識。

  ㈡相對人因見聲請人不熟悉專利法關於專利發明人、專利申請人、專利權人之區別，及經濟部智慧財產局（下稱智慧局）對於員工為專利發明人之公司申請專利案件，不會嚴格審查公司是否確實具備專利申請權之要件漏洞，向聲請人誆稱因其發明辛苦，願出資幫聲請人申請專利權，並委請不知情之專利師以相對人為專利之申請人、聲請人為專利發明人之一，持聲請人所發明之前揭技術於109年10月23日向智慧局申請系爭專利，經智慧局核准專利後，發函相對人應於審定書送達3個月內繳納證書費及第一年年費，茲因聲請人發現該審定書記載相對人繳納證書費及年費後，專利權給予相對人，而非聲請人，始知悉相對人隱瞞上情，而經相對人出具聲明書，表明其誤以為聲請人有讓與上開技術專利申請權給相對人等語，是相對人行為已明顯侵害聲請人權益。聲請人經此事後不願將該技術公諸於眾，以保其心血不被他人知悉，惟因相對人不願撤回上開技術之領證申請，企圖拖延，並經聲請人電詢智慧局後，經智慧局回復將於110年11月11日公告系爭專利於專利公報，屆時任何人得依法抄錄閱覽，嚴重侵害聲請人權益。又聲請人所提出之發明專利申請書、相對人出具之聲明書，可信聲請人所述關於上開技術之專利申請權應歸屬於聲請人為真，且有勝訴之可能性，已盡釋明

　　之責，又相對人如可據以申請系爭專利，持續使用系爭技術生產、製造或販賣相關產品，將使該技術遭到公開，不利於聲請人自行規劃如何利用其發明，而生重大損害，爰依民事訴訟法第538條規定，願以金錢或等值之銀行無記名可轉讓定存單為相對人供擔保，請求裁定如主文第一項所示；又因上開技術若於110年11月11日予以公告，將嚴重侵害聲請人權益，爰依民事訴訟法第538條之1規定，請求准於兩造間損害賠償訴訟判決確定前，先以電子公文或其他適當方式，為禁止智慧局公告系爭專利之緊急處置等語。　

二、相對人則以：兩造間就系爭專利尚未談妥獎金及專利申請權歸屬，爰先同意聲請人前揭定暫時狀態假處分及緊急處置等語。

三、按聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，

    為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情

    形而有必要之事實，應釋明之。聲請人雖已為前項釋明，法

    院為定暫時狀態處分之裁定時，仍得命聲請人提供相當之擔

    保。法院審理定暫時狀態處分之聲請時，就保全之必要性，

    應審酌聲請人將來勝訴可能性、聲請之准駁對於聲請人或相

    對人是否將造成無法彌補之損害，並應權衡雙方損害之程度

    ，及對公眾利益之影響（最高法院98年度台抗字第713號裁定意旨參照）。

四、經查：

  ㈠聲請人主張：聲請人為相對人員工，其自行研發具有新穎性之前揭技術，非職務上所完成，應為該技術之專利申請人，相對人明知聲請人並未讓與該技術之專利申請權給相對人，謊稱為聲請人出資申請系爭專利為由，以相對人為專利申請人名義向智慧局申請系爭專利，侵害聲請人權益等情，據其提出公司名片、發明專利申請書、領證通知書、智財局專利核准審定書、聲明書等資料為證（見本院110年度民暫字第8卷第17頁至第31頁），且相對人並不爭執聲明書為其所出具，僅抗辯：兩造間就系爭專利尚未談妥獎金及專利申請權歸屬等情，又聲請人已對相對人提起確認專利申請權不存在之訴訟，經本院110年度民補字第251號民事事件受理在案，經本院查核屬實，堪認聲請人就兩造間有爭執之法律關係存在，已有相當之釋明。

  ㈡再就聲請人所稱本件有定暫時狀態處分之原因及其必要性部分，經相對人表明兩造間確實未就系爭專利談妥獎金及申請權歸屬，故不爭執聲請人所稱有防止重大之損害或避免急迫危險之保全原因等語，可知相對人亦認聲請人就本件確實有保全之必要性。且本案民事訴訟始於110年11月9日提起，訴訟審理期間尚須數年，聲請人所提定暫時狀態處分，係相對人不得於本案訴訟終結前自行或使他人使用系爭專利所揭露之技術內容，並以此生產、製造、販賣相關產品，以免聲請人勝訴確定後，難以回復相對人可能因上開使用系爭專利之行為而生之損害，而相對人因本件定暫時狀態之處分所受之損害，至多僅為其不得儘早利用系爭專利而為生產、製造、販賣相關產品之行為，然相對人既尚無預計或準備為前述行為，則難認其所受損害甚鉅，衡量兩造因許可定暫時狀態處分所可能獲得之利益及可能發生之損害，應認為聲請人因定暫時狀態處分所獲得之利益及防免之損害，超過相對人因該處分所蒙受之不利益或損害，應認本件有定暫時狀態處分之必要。又按定暫時狀態處分之聲請，聲請之原因雖經釋明，法院仍得命聲請人供擔保後為定暫時狀態之處分，智慧財產案件審理法第22條第3項定有明文。定暫時狀態之假處分之擔保金，非聲請定暫時狀態處分之必要要件，僅法院預慮相對人於受處分後，聲請人因本案敗訴或處分經撤銷時所受之損害，係用以擔保相對人可能遭受之損害，應以可能遭受之損害額為其擔保金額，而非以執行標的物之價值為準。應參酌相對人之職業、資力、被保全權利之種類、相對人所應忍受之痛苦等，供擔保金額之酌定，屬於法院裁量範圍，並非當事人得以任意指摘（參照最高法院100年度台抗字第611號民事裁定）。查聲請人提出之證據資料，固已釋明兩造間爭執之法律關係及定暫時狀態處分之必要性，惟聲請人主張確認相對人就系爭專利有無專利申請權存在，及相對人應否將系爭專利之領證申請予以撤回之請求，仍待本件民事訴訟審理始能確定，本院認依上開規定仍應命相對人供擔保後，始准為定暫時狀態之處分，審酌聲請人就本件確認專利申請權不存在事件，業已提起本案訴訟，而經本院110年度民補字第251號民事事件受理在案，如前所述，及被告曾以20萬元獎金為代價請求聲請人讓與上開技術之專利申請權，併依卷內證據無法證明相對人有利用系爭專利為任何生產、製造、販賣相關產品之行為，暨兩造因本件定暫時狀態之處分所可能造成之損害及利益輕重，另參以兩造於本院訊問時均同意以20萬元作為定暫時狀態假處分之擔保金額等一切情狀，爰酌定20萬元之供擔保金額。

  ㈢至聲請人依民事訴訟法第538條之1規定，請求准於兩造間損害賠償訴訟判決確定前，先以電子公文或其他適當方式，為禁止智慧局公告系爭專利之緊急處置部分。按法院為定暫時狀態之處分裁定前，於認有必要時，得依聲請以裁定先為一定之緊急處置，其處置之有效期間不得逾7日，期滿前得聲請延長之，但延長期間不得逾3日，民事訴訟法第538條之1第1項固定有明文，惟該條仍應視爭執之法律關係，是否本案訴訟所得確定，且法院酌定緊急處置之方法，應以屬於本案請求之範圍，或為本案請求實現所必要且適當之方法為限。查聲請人聲請意旨所稱爭執之法律關係實為系爭專利之申請權利究應歸屬於何人，復經聲請人對相對人於本院提起前開確認專利申請權不存在事件，如前所述，可徵智慧局非本案爭執之法律關係之當事人，該爭執之法律關係存在於兩造間，故聲請人與智慧局間並無前揭法條所稱爭執之法律關係存在甚明。又相對人就前開技術向智慧局為系爭專利申請案，經智慧局所為命補正、審定、命繳費及公告等行政程序，核屬公法上之法律關係，聲請人如對前揭程序部分有所爭執，既為公法之範疇，應循行政爭訟程序救濟，是聲請人執兩造間私權爭執而依民事訴訟法第538條第1項規定請求智慧局為禁止系爭專利公告之處分，應有誤會；復觀諸聲請人所為前揭緊急處置之內容，亦難認屬於兩造間基於本案所為請求範圍，或為本案請求實現所必要且適當之方法。綜上，聲請人依民事訴訟法第538條之1規定，請求准於兩造間本案訴訟判決確定前，先以電子公文或其他適當方式，為禁止智慧局公告系爭專利之緊急處置，即非可採。

五、從而，聲請人聲請於聲請人對相對人提起本案訴訟即本院110年度民補字第251號確認專利權不存在事件判決確定前，相對人不得自行或使他人在我國以任何方式使用系爭專利所揭露之技術內容，並以此生產、製造、販賣相關產品，為有理由，爰酌定20萬元之擔保金後裁定准許之；至其餘聲請，則無理由，應予駁回。

中　　華　　民　　國　　110 　年　　11　　月　　10　　日

                      智慧財產第三庭

                              法  官　  潘曉玫

以上正本係照原本作成。

如不服本裁定，應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗

告費新臺幣1,000元。 

中　　華　　民　　國　　110 　年　　11　　月　　11　　日

　　　　　　　　　　　　　    書記官　  李建毅





