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智慧財產及商業法院民事判決  
113年度民專上字第17號
上  訴  人  許博 
訴訟代理人  陳鄭權律師（兼上一人及次一人之送達代收人）
            楊安騏律師
上  訴  人  楊進丁    
訴訟代理人  周盈孜律師（兼送達代收人）
被上訴人    紘碩企業股份有限公司
法定代理人  呂柏霖 
訴訟代理人  蔣文正律師（兼上一人及次一人之送達代收人）
            何娜瑩律師
上列當事人間請求專利權移轉登記等事件，上訴人對於中華民國113年6月26日本院112年度民專訴字第57號第一審判決提起上訴，本院於114年3月12日言詞辯論終結，判決如下：
    主  文
一、上訴駁回。
二、第二審訴訟費用由上訴人負擔。　　
三、原判決主文第1項補充為「確認被告許博與被告楊進丁於民國112年8月25日簽訂之『轉讓協議書』（即新型第M634825號『電腦自動化不規則塑染布疋之加工系統』專利之專利權，及發明專利第111121617號『布料暈染之加工方法』申請權之讓與法律關係）不存在」。　　　　
　　事實及理由
一、程序方面：
　㈠本件於智慧財產案件審理法民國112年8月30日修正施行前已繫屬於本院，依修正施行後之第75條第1項規定，適用修正施行前之規定（下稱智審法）。
　㈡上訴人許博及楊進丁上訴聲明均原為：「⒈原判決廢棄。⒉被上訴人在第一審之訴駁回。」（本院卷第33、37頁），嗣上訴人楊進丁更正為「⒈原判決不利於上訴人楊進丁部分廢棄。⒉上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴駁回。」（本院卷第136頁），上訴人許博更正為「⒈原判決不利於上訴人許博部分廢棄。⒉上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴駁回。」（本院卷第153頁），經被上訴人表示沒有意見（本院卷第154頁），前述更正係使其聲明更加明確，非屬訴之變更或追加，應予准許。
　㈢本件簡稱如下表所示；相關證據及其編號如附表1所示。　
		簡稱

		內容



		系爭新型專利

		新型第M634825號「電腦自動化不規則塑染布疋之加工系統」專利（甲證2、丁證1）



		系爭發明申請案

		第111121617號「布料暈染之加工方法」發明專利申請案（丁證2）



		系爭二專利

		系爭發明申請案與系爭新型專利



		系爭和解書

		被上訴人與上訴人許博於112年4月12日簽訂之和解書（甲證1）



		系爭讓與契約書

		被上訴人與上訴人許博於112年4月12日簽訂之讓與契約書（乙許證1、甲證7）
系爭發明申請案（乙許證1-1、甲證7-1）
系爭新型專利（乙許證1-2、甲證7-2）



		系爭轉讓協議書

		上訴人許博與楊進丁於112年8月25日就系爭二專利簽訂轉讓協議書（乙許證3）



		前案訴訟

		本院111年度民專訴字第68號民事事件







二、被上訴人之主張：
　㈠被上訴人曾於111年8月間基於專利授權之專屬被授權人地位，對上訴人許博及訴外人聯喬有限公司（下稱聯喬公司）、郭東陵提起排除專利權侵害及損害賠償訴訟（本院111年度民專訴字第68號民事事件，即前案訴訟），嗣被上訴人與上訴人許博於112年4月12日簽署和解書（甲證1，即系爭和解書），上訴人許博同意將新型第M634825號「電腦自動化不規則塑染布疋之加工系統」專利（即系爭新型專利）全部無償讓與被上訴人，被上訴人則承諾於上訴人許博履行上開約定後，撤回前案訴訟。詎上訴人許博於同年4月21日以存證信函稱：被上訴人僅撤回前案訴訟對許博之起訴，而未撤回對聯喬公司及郭東陵部分，認被上訴人有詐騙嫌疑，依民法第92條第1項規定撤銷同意和解之意思表示，並依同法第408條第1項規定撤銷系爭新型專利之贈與等語（甲證3）。被上訴人仍於同年月25日撤回前案訴訟全部，亦依系爭和解書約定，不再追究由上訴人許博與其配偶黃美負責經營之北大壓花有限公司、北大企業社、北富壓花有限公司、北強壓花企業有限公司（下稱北大壓花四家公司）民、刑事責任，被上訴人絕無欺瞞詐騙情事，上訴人許博所為撤銷和解及贈與之意思表示，於法無據。
　㈡被上訴人於112年7月3日發函要求上訴人許博於函到10日內配合辦理專利權移轉（甲證4），惟未獲回覆，被上訴人即於同年8月11日提起本件訴訟。上訴人許博竟於同年月25日與上訴人楊進丁就系爭新型專利及第111121617號「布料暈染之加工方法」發明專利申請案（即系爭發明申請案）簽訂「轉讓協議書」（乙許證3。即系爭轉讓協議書），以顯非常理之契約條款及方式轉讓，意欲規避系爭和解書之義務。系爭新型專利雖尚未移轉登記，但上訴人楊進丁已受讓系爭發明申請案（乙楊證1），被上訴人即聲請假處分，經本院112年度民全字第6號裁定准許，已就系爭二專利為禁止處分之登記（甲證5）。
　㈢上訴人簽訂系爭轉讓協議書為通謀虛偽意思表示，依民法第87條第1項規定，應為無效，被上訴人先位請求確認系爭轉讓協議書不存在，並依同法第767條第2項準用第1項中段、第179條規定，請求上訴人許博及楊進丁各自將系爭新型專利及系爭發明申請案移轉登記與被上訴人。又上訴人簽訂系爭轉讓協議書，意圖損害被上訴人依法請求上訴人許博移轉專利權登記，被上訴人依同法第244條第2、4項、第767條第2項準用第1項中段規定及系爭和解書第2條約定，備位請求撤銷上訴人上開轉讓系爭發明申請案之讓與行為，將之回復為上訴人許博所有，及上訴人許博移轉系爭二專利與被上訴人。
三、上訴人許博之抗辯：
　㈠被上訴人提起前案訴訟，上訴人許博飽受精神壓力折磨，乃同意與被上訴人達成和解，上訴人許博信賴被上訴人會依系爭和解書第3條約定撤回前案全部訴訟，乃簽立讓與契約書（乙許證1、甲證7，下稱系爭讓與契約書），同意將系爭二專利贈與被上訴人。詎被上訴人嗣後僅撤回前案訴訟對上訴人許博之訴，而未撤回對聯喬公司及郭東陵之訴，上訴人許博乃於112年4月21日以存證信函（甲證3），依民法第92條第1項前段及同法第408條第1項前段規定撤銷系爭和解契約及贈與契約。
　㈡被上訴人雖於收受上開存證信函後，又撤回對聯喬公司及郭東陵之訴，然上訴人許博撤銷系爭和解書及贈與契約在前，被上訴人縱然事後撤回對該二人之訴訟，亦與已失效之系爭和解書無涉，故被上訴人依系爭和解書請求移轉系爭二專利，自屬無據。另被上訴人雖主張上訴人係通謀虛偽意思表示簽訂系爭轉讓協議書，或有詐害其請求上訴人許博移轉系爭二專利之行為，然均未提出任何證據證明，自不足採。
　㈢被上訴人於113年2月29日又對聯喬公司及郭東陵提出侵害專利權訴訟，其原因事實與前案訴訟相同，顯係規避系爭和解書第3條之約定，違反民法第148條誠實信用原則。
四、上訴人楊進丁之抗辯：
　　上訴人楊進丁對於被上訴人與上訴人許博間之紛爭毫無所悉，實屬善意第三人，被上訴人無權向上訴人楊進丁請求返還系爭二專利，至多僅餘剩被上訴人與上訴人許博間是否存有債務不履行問題，實與上訴人楊進丁無關。又上訴人許博就系爭二專利之處分權未曾受限制，本得依專利法第6條第1項規定自行處分，且上訴人許博已將系爭發明專利申請權 讓與上訴人楊進丁，並經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）核准備查（乙楊證1，原審卷一第175頁），依同法第120條準用第62條第1項規定，已生對抗被上訴人之效力。　　
五、上訴及答辯聲明：
    原審為上訴人敗訴之判決，上訴人提起上訴，聲明如下：
　㈠上訴人許博聲明：
　　⒈原判決不利於上訴人許博部分廢棄。
　　⒉上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴駁回。
　㈡上訴人楊進丁聲明：
　　⒈原判決不利上訴人楊進丁部分廢棄。
　　⒉上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴駁回。
　㈢被上訴人則答辯聲明：上訴駁回。　　　　
六、得心證之理由：
　  兩造之不爭執事項及爭點如附表2、3所示。茲分述如下：
　㈠上訴人許博不得依民法第92條第1項規定撤銷同意和解之意思表示（甲證1），亦不得依同法第408條第1項規定撤銷贈與契約（乙許證1）：
　　⒈按稱和解者，謂當事人約定，互相讓步，以終止爭執或防止爭執發生之契約，民法第736條定有明文。次按和解原由兩造互相讓步而成立，和解之後任何一方所受之不利益均屬其讓步之結果，不能據為撤銷之理由，是以和解契約合法成立，兩造當事人即均應受該契約之拘束，縱當事人一造因而受不利益之結果，亦不得事後翻異，更就和解前之法律關係再行主張（最高法院19年上字第1964號判決先例意旨參照）。
　　⒉民法第92條第1項規定：「因被詐欺或被脅迫而為意思表示者，表意人得撤銷其意思表示。但詐欺係由第三人所為者，以相對人明知其事實或可得而知者為限，始得撤銷之。」本項前段規定，因被詐欺而為意思表示者，表意人得撤銷其意思表示，所欲保護之法益為「表意者意思表示形成過程之自由」。所稱詐欺行為，係指對於表意人意思形成過程屬於重要而有影響之不真實事實，表示其為真實，使他人陷於錯誤、加深錯誤或保持錯誤者而言（最高法院110年度台上字第2922號民事判決參照）。　　　
　　⒊贈與係契約之一種，一經合法成立，即生效力，當事人均應受其拘束，除贈與人依法撤銷贈與外，贈與契約並不因贈與人事後反悔而當然無效或不存在（最高法院98年度台上字第1954號民事判決參照）。又民法第408條第1項規定：「贈與物之權利未移轉前，贈與人得撤銷其贈與。其一部已移轉者，得就其未移轉之部分撤銷之」。　　　
　　⒋準物權行為，係以直接發生物權以外財產權權利變動為目的之法律行為，為處分行為之一種，如債權或無體財產權之讓與等是。專利權為無體財產權，其讓與於讓與人與受讓人互相表示意思一致，即生權利變動之效果，該專利權之讓與合意，為準物權契約之性質，與其原因行為之債權契約有別，原則具獨立性與無因性（最高法院113年度台上字第719號民事判決參照）。
　　⒌本件相關時序如下：
　　　⑴被上訴人與上訴人許博於112年4月12日簽訂系爭和解書（甲證1），其中第三條約定，被上訴人同意於上訴人許博履行和解書第二條約定後，撤回前案訴訟，並不再追究上訴人許博及北大壓花四家公司之民刑事責任。
      ⑵上訴人許博就前案訴訟，於112年4月20日提出言詞辯論意旨狀以應對同年5月4日言詞辯論後，隨即於翌日（同年4月21日）委託律師寄發存證信函予被上訴人，表示：「......本人（即上訴人許博）為息事寧人......基於請紘碩企業股份有限公司（即被上訴人）撤回訴訟之前提條件下同意將本人所有之新型專利M634825號無償讓與紘碩企業股份有限公司，而今發現被詐騙之嫌疑，紘碩企業股份有限公司僅撤回該案對本人部分之撤回，而對聯喬公司等人之部分竟未撤回，......顯然有故意詐欺本人之和解誠意，故依民法第92條第1項規定......撤銷該和解被詐欺之意思表示.......又依民法第408條第1項規定......撤銷本人無償贈與」等語（甲證3），經被上訴人於同年月24日收受（乙許證6）。
　　　⑶被上訴人於112年4月25日撤回前案訴訟全部，本院於同年月26日發函通知並取消庭期，經被上訴人之訴訟代理人於同日收受，上訴人許博及聯喬公司、郭東陵之訴訟代理人於同年月28日收受（前案訴訟卷二第263至273頁）。　
　　　⑷被上訴人於112年4月26日，持乙許證1-1之讓與契約書，就系爭新型專利權申請專利權讓與登記，經智慧局於同年5月8日通知被上訴人補正讓與人（即上訴人許博）之簽章，嗣於同年6月30日以被上訴人未補正讓與人（即上訴人許博）之簽章為由，作成不予受理之處分（丁證1，原審卷二第69至78頁）。
　　　⑸被上訴人於112年4月26日，持乙許證1-2之讓與契約書，就系爭發明專利案申請專利申請權讓與登記，經智慧局於同年6月29日通知被上訴人補正讓與人（即上訴人許博）之簽章（丁證2，原審卷二第185至193頁）。
　　　⑹被上訴人於112年7月3日委託律師發函上訴人許博，要求其履行和解書約定，配合辦理系爭新型專利權移轉登記（甲證4）；嗣於同年8月11日對上訴人許博提起本件訴訟。而上訴人於同年8月25日就系爭二專利簽訂系爭轉讓協議書（乙許證3），並於同年9月15日申請讓與登記，智慧局於同年月26日就系爭發明申請案申請權讓與登記部分准予備查（原審卷二第209頁，及乙楊證1）。
　　⒍被上訴人與上訴人許博於112年4月12日所簽訂之系爭和解書（甲證1）及系爭讓與契約書（乙許證1、甲證7），其讓與標的，除系爭新型專利權外，包括系爭發明申請權：
　　　⑴系爭二專利係上訴人許博於111年6月10日，向智慧局就相同創作同時申請發明專利及新型專利，經智慧局於同年8月16日形式審查核准新型專利（即系爭新型專利）；至該一案兩請之發明（即系爭發明專利申請案），經智慧局於112年9月28日為不予專利之審定，上訴人楊進丁於同年11月28日申請再審查，嗣於同年12月16日經智慧局將系爭發明申請案公開，至本件於114年3月12日言詞辯論終結時仍在審查中（丁證5-1）。
　　　⑵被上訴人與上訴人許博於112年4月12日係同時簽訂系爭和解書及系爭讓與契約書。系爭和解書第二條約定：「乙方（即上訴人許博）同意新型第M634825號『電腦自動化不規則塑染布疋之加工系統』之專利權益全部合意無償讓與甲方（即被上訴人）。」雙方同時就系爭新型專利及系爭發明申請案簽訂讓與契約書各1份，足見被上訴人與上訴人許博確實就系爭二專利有讓與之合意，自應受其拘束，亦即上訴人許博已同意將系爭新型專利與系爭發明申請案之專利權益全部合意無償讓與被上訴人，系爭新型專利權及系爭發明申請權已發生讓與之效力，其後即須向智慧局申辦移轉登記。
　　　⑶上訴人許博辯稱：伊同意將系爭新型專利權贈與給被上訴人，但系爭發明專利之專利權益未在和解契約約定範圍，實乃被上訴人趁上訴人以為是一式兩份的情況下，偷渡讓上訴人許博誤簽其上云云，惟此為被上訴人所否認。觀諸系爭讓與契約書，均就系爭二專利之專利類別（新型/發明）、號數（公告號、證書號/申請號）及專利名稱下方加劃底線，而如前所述，系爭發明申請案係於112年12月16日公開，即雙方於同年4月12日簽訂當時，系爭發明申請案尚未公開，被上訴人無從知悉此申請案之申請號及名稱，唯有上訴人許博能將此詳細資訊提供記載於乙許證1-1、甲證7-1之讓與契約書上。此外，上訴人許博於同年8月29日收受起訴狀繕本（原審卷一第53頁）後，於同年9月22日所提之答辯狀，敘明於同年4月12日簽訂系爭和解書當時，同意將系爭二專利贈與被上訴人，並提出乙許證1之系爭讓與契約書2份為證（原審卷一第57頁之答辯狀第3頁第㈡項），均未提及前述僅贈與系爭新型專利，以及被上訴人趁其以為是一式兩份的情況下，偷渡讓其誤簽其上等情。故上訴人許博此部分主張並非可採。　
　　⒎依系爭和解書第三條約定，被上訴人撤回前案訴訟及不再追究上訴人許博及北大壓花四家公司之民刑事責任，係以「於上訴人許博履行和解書第二條約定後」為要件，亦即上訴人許博需先履行無償讓與系爭新型專利予被上訴人之義務，雖被上訴人與上訴人許博已於112年4月12日簽約當日同時簽訂系爭讓與契約書（乙許證1），惟尚未完成移轉登記之程序，上訴人許博即於同年月21日以甲證3稱被上訴人僅撤回其本人之訴而未撤回其餘二人，認被上訴人施用詐術，而表示撤銷和解及贈與之意思表示。然被上訴人於同年月25日已撤回前案訴訟之全部，包含對上訴人許博及其餘二人之訴，上訴人許博並未提出任何證據證明被上訴人有何以「僅撤回對上訴人許博之訴而未撤回其餘二人」等不真實事實，使其陷於錯誤而同意和解及無償贈與之行為，難認被上訴人於簽訂系爭和解書時有對上訴人許博施行詐術，故其依民法第92條及第408條規定，撤銷該和解及贈與，並非可採。
　　⒏上訴人許博又主張被上訴人於112年4月25日撤回前案訴訟後，於113年2月29日改以昊紡股份有限公司（下稱昊紡公司）之名義，以同一事件為由，復對聯喬公司及其法定代理人郭東陵提出侵害專利權有關財產爭議等訴訟（下稱後案訴訟，起訴狀為乙許證7），有民法第148條規定權利濫用情事，上訴人許博亦得依民法第92條第1項前段規定，撤銷系爭和解契約之意思表示，並依同法第408條第1項前段規定，撤銷乙許證1所為之贈與行為云云。縱使被上訴人及昊紡公司之董監事彼此間有家族關係，然此二公司於法律上為二獨立不同之法人，昊紡公司並非系爭和解書之締約當事人，不受其拘束，而昊紡公司本為專利權人，細繹後案之起訴內容，昊紡公司主張聯喬公司等於前案訴訟撤回後仍繼續侵害專利權，聲請保全證據獲准（本院112年度民專抗字第6號裁定）後，繼而依法於30日內提起本案訴訟，是以後案之原因事實與前案訴訟有所不同，則昊紡公司提起後案訴訟行使其專利權，難認被上訴人有上訴人許博所指規避系爭和解書第三條之約定而違反民法第148條誠實信用原則。上訴人許博以昊紡公司於113年2月29日提起之後案訴訟，主張被上訴人於112年4月12日對其施用詐術而簽訂系爭和解書及系爭轉讓契約書，且違反系爭和解書之約定，依民法第92條第1項前段及同法第408條第1項規定撤銷上開和解契約及贈與契約，即屬無據。
　　⒐綜上，系爭和解書及贈與仍屬有效。　
　㈡上訴人於112年8月25日簽訂之系爭轉讓協議書為通謀虛偽意思表示，而依民法第87條第1項規定為無效：
　　⒈表意人與相對人通謀而為虛偽之意思表示者，其意思表示無效，為民法第87條前段所明定。所謂通謀為虛偽意思表示，乃指表意人與相對人互相故意為非真意之表示而言。
　　⒉被上訴人主張上訴人為通謀簽訂對價不相當之轉讓協議書，上訴人許博並於112年9月15日向智慧局申請辦理轉讓系爭新型專利登記予上訴人楊進丁，且系爭發明申請案申請權亦轉讓上訴人楊進丁等情，即被上訴人係主張上訴人間轉讓系爭二專利之法律關係不存在，上訴人對此有所爭執，致被上訴人在私法上是否能請求讓與系爭二專利處於不明確情形而有不安狀態存在，且此不安狀態得以確認判決除去，故被上訴人提起本件確認之訴有確認利益。　
　　⒊系爭轉讓協議書為通謀虛偽意思表示而無效：　
　　　⑴被上訴人於112年8月11日提起本件訴訟，原起訴請求上訴人許博將系爭二專利移轉與被上訴人，上訴人於同年月25日即簽訂系爭轉讓協議書，將之轉讓予上訴人楊進丁，並經公證（乙許證3），除約定系爭二專利案轉讓上訴人楊進丁「所有及使用」外，又商定上訴人楊進丁受讓後，自同年12月31日起，每年給付上訴人許博權利金新臺幣（下同）3萬元，至132年12月31日止。
　　　⑵被上訴人因上訴人就系爭二專利案簽訂系爭轉讓協議書，為免上訴人先為轉讓登記，另向本院聲請假處分，經本院112年度民全字第6號裁定准許。上訴人許博對該裁定提起抗告，並提出由上訴人楊進丁出具之切結書，其上記載：上訴人楊進丁就系爭二專利案「願無條件同意許博於任何時間、任何地點使用，絕無異議，並同意依許博之指示隨時移轉登記予許博或許博所指定之第三人，如有違反，願給付違約金新台幣60萬元」等語（甲證6），上訴人楊進丁並提前於同年8月30日匯款3萬元予上訴人許博（乙楊證2匯款單）。
　　　⑶上訴人楊進丁稱其為從事布料加工，其使用系爭二專利案是為替客戶加工布料等情（原審卷第234頁之答辯三狀）。然上訴人楊進丁勞保資料顯示其自98年起一直由北強壓花企業有限公司（下稱北強壓花公司）申報（原審卷二第5至15頁），該公司即被上訴人與上訴人許博之系爭和解書第三條所約定，被上訴人不再追究由上訴人許博及其妻黃美經營之北大壓花四家公司之一；又上訴人辦理系爭二專利案均委任蔡坤旺專利師（原審卷二第63、147、245頁之專利委任書），而委任人所載地址皆設於○○市○○區之北強壓花公司址。
　　　⑷綜上，上訴人楊進丁既與上訴人許博簽訂系爭轉讓協議書，並約定系爭二專利案由上訴人楊進丁「所有及使用」，上訴人楊進丁就系爭二專利案得完全自由處分，然上訴人楊進丁又切結願無條件同意上訴人許博使用之，且容許依上訴人許博指示隨時移轉登記，並負擔如有違反切結意旨之違約金等情，則其所簽署之切結書與其取得系爭二專利案之轉讓協議內容全然不一致。況上訴人楊進丁既受讓系爭二專利，為何要每年支付權利金3萬元予上訴人許博？更於本件訴訟112年8月11日起訴、上訴人許博於同年月29日收受起訴狀繕本（原審卷一第11、53頁）後，上訴人楊進丁提前於同年8月30日匯款3萬元予上訴人許博（乙楊證2），顯與常情不符。再者，上訴人楊進丁長年都由北強壓花公司為其投保單位，而辦理系爭二專利案代理事宜，上訴人均同時委請相同專利師，通訊地址相同，而上訴人楊進丁就其取得系爭二專利案後，如何使用未提出相關證明，因之，上訴人楊進丁與上訴人許博關係頗深，堪認上訴人楊進丁知悉上訴人許博為規避轉讓系爭二專利予被上訴人之事實，而同意簽署系爭轉讓協議書及切結書，構成通謀虛偽意思表示，故上訴人於112年8月25日簽訂系爭轉讓協議書之系爭二專利轉讓法律關係因出於通謀虛偽意思表示而無效。
　㈢被上訴人得依民法第767條第2項準用第1項中段規定，請求被上訴人許博將系爭新型專利之專利權移轉登記：　
　　⒈按民法第767條規定：「（第1項）所有人對於無權占有或侵奪其所有物者，得請求返還之。對於妨害其所有權者，得請求除去之。有妨害其所有權之虞者，得請求防止之。（第2項）前項規定，於所有權以外之物權，準用之。」本條第1項中段所謂妨害，係指以占有以外方法，客觀上不法侵害所有權或阻礙所有人之圓滿行使其所有權之行為或事實而言；而所謂「不法」，僅須所有人對於行為人之妨害，於法令上並無容忍之義務為已足，並非以行為人之妨害具有刑事責任或有民事上無效、得撤銷事由為必要（最高法院88年度台上字第2420號民事判決意旨參照)。準此，所有權以外之專利權人如遇妨害其行使專利權者，亦得依前開規定主張權利。　　
　　⒉如前所述，系爭新型專利權已於112年4月12日發生讓與之效力，本應接續辦理向智慧局申請移轉登記之程序，惟上訴人許博於同年月21日以甲證3撤銷和解及贈與，被上訴人於同年月25日撤回前案訴訟全部，於同年月26日向智慧局申請讓與登記，因未能補正讓與人（即上訴人許博）之簽章未果，雖經被上訴人於同年8月11日提起本件訴訟，上訴人即於同年月25日通謀虛偽簽訂系爭轉讓協議書，上訴人許博將系爭二專利轉讓予上訴人楊進丁，並於同年9月15日申請讓與登記（原審卷二第79至91、189至207頁），智慧局於同年月26日就系爭發明申請案申請權讓與登記部分准予備查（原審卷二第209頁，及乙楊證1）。因此，上訴人許博前開行為，阻礙被上訴人圓滿行使系爭新型專利之專利權，依前揭說明，被上訴人基於民法第767條第2項準用中段除去妨害所有權規定，請求上訴人許博將系爭新型專利轉讓登記予被上訴人，應屬有據。
　㈣被上訴人得依民法第179條規定，請求上訴人楊進丁將系爭發明申請案之申請權移轉登記予被上訴人：
　　⒈按無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其
　　　利益，民法第179條前段定有明文。又「非給付型之不當得利」中之「權益侵害之不當得利」，由於受益人之受益非由於受損人之給付行為而來，而係因受益人之侵害事實而受有利益，因此祇要受益人有侵害事實存在，該侵害行為即為「無法律上之原因」，受損人自不必再就不當得利之「無法律上之原因」負舉證責任，如受益人主張其有受益之「法律上之原因」，即應由其就此有利之事實負舉證責任。又「非給付型之不當得利」中之「權益侵害之不當得利」，凡因侵害取得本應歸屬於他人權益內容而受利益，致他人受損害，欠缺正當性，亦即以侵害行為取得應歸屬他人權益內容之利益，而從法秩權益歸屬之價值判斷上不具保有利益之正當性者，即應構成「無法律上之原因」而成立不當得利（最高法院100年度台上字第899號、 111年度台上字第2563號民事判決參照）。
　　⒉我國專利法就專利權異動係採登記對抗要件，此觀專利法第14條第1項「繼受專利申請權者，如在申請時非以繼受人名義申請專利，或未在申請後向專利專責機關申請變更名義者，不得以之對抗第三人。」、第62條第1項、第120條、第142條第1項「發明/新型/設計專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。」規定自明，即前述權利變動只要當事人有此意思表示，且符合法定登記以外其他權利變動之要件，則權利變動即發生效力，登記與否只是對抗第三人之要件，蓋專利權及申請權為無體財產權，具有準物權性，無法依動產物權交付，乃依不動產物權採登記之公示方法，並採登記對抗主義。惟上開規定旨在保護交易行為之第三人，並非侵權行為人。
　　⒊被上訴人主張上訴人之系爭轉讓協議書為通謀虛偽意思表示而無效，請求上訴人楊進丁將系爭發明申請權移轉登記等語；上訴人則辯稱上訴人許博已撤銷系爭和解書及贈與，故而將系爭二專利讓與上訴人楊進丁，且智慧局亦就系爭發明申請權讓與登記准予備查，依專利法第120條準用第62條第1項規定，已生對抗被上訴人之效力云云。基此，上訴人所述應屬「權益侵害之不當得利」，祇要上訴人楊進丁（受益人）有侵害事實存在，該侵害行為即為「無法律上之原因」，被上訴人（受損人）自不必再就不當得利之「無法律上之原因」負舉證責任；上訴人楊進丁係以系爭轉讓協議書為其取得系爭發明申請權之法律上原因，即應由其就其有受益之「法律上之原因」此有利之事實負舉證責任。
　　⒋關於系爭發明申請權，被上訴人與上訴人許博簽訂系爭讓與契約書（乙許證1-1、甲證7-1）時，即生讓與被上訴人之效力，尚未及申請讓與登記，上訴人即出於通謀虛偽意思表示而簽訂系爭轉讓協議書（乙許證3），上訴人許博並於同年9月15日申請讓與登記予上訴人楊進丁，智慧局於同年月26日就系爭發明申請案申請權讓與登記部分准予備查（乙楊證1）。然上訴人間系爭轉讓協議書因通謀虛偽依民法第87條第1項規定而為無效，上訴人楊進丁以此通謀虛偽無效之轉讓協議書（即侵害行為）取得應歸屬於被上訴人權益內容之利益（即系爭發明申請權），核屬「權益侵害之不當得利」。上訴人楊進丁雖因上訴人許博之讓與及申請讓與登記之行為而經智慧局就該讓與登記部分准予備查，然專利異動登記純為專利行政管理程序，上訴人楊進丁是否保有系爭發明申請權之正當權利，仍應綜觀當事人間法律關係為斷。本件從法秩權益歸屬之價值判斷上，上訴人楊進丁不具保有利益（即系爭發明申請權）之正當性，應構成「無法律上之原因」而成立不當得利，不得對被上訴人主張已經讓與登記而生對抗之效力。上訴人辯稱系爭和解書及贈與均已撤銷，故上訴人許博得將系爭二專利讓與上訴人楊進丁云云，委無可採。因此，被上訴人依民法第179條規定，請求上訴人楊進丁將系爭發明申請案申請權移轉登記與被上訴人，自屬有據。
[bookmark: _Hlk183160649]
七、結論：
　　綜上所述，上訴人許博依民法第92條第1項及第408條第1項規定，撤銷和解及贈與之意思表示，不生效力，被上訴人與上訴人許博之系爭和解書仍屬有效，被上訴人依民法第767條第2項準用第1項中段規定，請求上訴人將系爭新型專利權移轉登記與被上訴人，為有理由；上訴人簽立之系爭轉讓協議書，因係通謀虛偽意思表示，依民法第87條規定應屬無效，故被上訴人先位請求確認該轉讓協議書（即系爭二專利之讓與法律關係）不存在，並依民法第179條不當得利規定，請求上訴人楊進丁將系爭發明申請案申請權移轉登記與被上訴人，亦有理由，均應准許。從而，原審為上訴人敗訴之判決，於法並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。另確認之訴之標的係以法律關係之存否或證書真偽為原則，就原判決主文第1項「確認被告許博與被告楊進丁於民國112年8月25日簽訂之『轉讓協議書』不存在。」爰補充如主文第三項所示。
八、本件被上訴人先位之訴有理由，自毋庸就其備位之訴裁判。本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經本院斟酌後，認均不足以影響本判決之結果，爰不逐一詳予論駁，併此敘明。　　　　
據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條、第85條第1項，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　21　　日
                          智慧財產第一庭
                            審判長法  官　汪漢卿
                                  法  官　陳端宜
                                  法  官　蔡惠如
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本)，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。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　　114 　年　　4 　　月　　30　　日
    　　　　　　　　　　　　　    書記官　邱于婷
附註：
民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴
人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為
法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法
院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

智慧財產及商業法院民事判決  

113年度民專上字第17號

上  訴  人  許博 

訴訟代理人  陳鄭權律師（兼上一人及次一人之送達代收人）

            楊安騏律師

上  訴  人  楊進丁    

訴訟代理人  周盈孜律師（兼送達代收人）

被上訴人    紘碩企業股份有限公司

法定代理人  呂柏霖 

訴訟代理人  蔣文正律師（兼上一人及次一人之送達代收人）

            何娜瑩律師

上列當事人間請求專利權移轉登記等事件，上訴人對於中華民國

113年6月26日本院112年度民專訴字第57號第一審判決提起上訴

，本院於114年3月12日言詞辯論終結，判決如下：

    主  文

一、上訴駁回。

二、第二審訴訟費用由上訴人負擔。　　

三、原判決主文第1項補充為「確認被告許博與被告楊進丁於民

    國112年8月25日簽訂之『轉讓協議書』（即新型第M634825號『

    電腦自動化不規則塑染布疋之加工系統』專利之專利權，及

    發明專利第111121617號『布料暈染之加工方法』申請權之讓

    與法律關係）不存在」。　　　　

　　事實及理由

一、程序方面：

　㈠本件於智慧財產案件審理法民國112年8月30日修正施行前已

    繫屬於本院，依修正施行後之第75條第1項規定，適用修正

    施行前之規定（下稱智審法）。

　㈡上訴人許博及楊進丁上訴聲明均原為：「⒈原判決廢棄。⒉被

    上訴人在第一審之訴駁回。」（本院卷第33、37頁），嗣上

    訴人楊進丁更正為「⒈原判決不利於上訴人楊進丁部分廢棄

    。⒉上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴駁回。」（本院

    卷第136頁），上訴人許博更正為「⒈原判決不利於上訴人許

    博部分廢棄。⒉上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴駁回

    。」（本院卷第153頁），經被上訴人表示沒有意見（本院

    卷第154頁），前述更正係使其聲明更加明確，非屬訴之變

    更或追加，應予准許。

　㈢本件簡稱如下表所示；相關證據及其編號如附表1所示。　

簡稱 內容 系爭新型專利 新型第M634825號「電腦自動化不規則塑染布疋之加工系統」專利（甲證2、丁證1） 系爭發明申請案 第111121617號「布料暈染之加工方法」發明專利申請案（丁證2） 系爭二專利 系爭發明申請案與系爭新型專利 系爭和解書 被上訴人與上訴人許博於112年4月12日簽訂之和解書（甲證1） 系爭讓與契約書 被上訴人與上訴人許博於112年4月12日簽訂之讓與契約書（乙許證1、甲證7） 系爭發明申請案（乙許證1-1、甲證7-1） 系爭新型專利（乙許證1-2、甲證7-2） 系爭轉讓協議書 上訴人許博與楊進丁於112年8月25日就系爭二專利簽訂轉讓協議書（乙許證3） 前案訴訟 本院111年度民專訴字第68號民事事件 

二、被上訴人之主張：

　㈠被上訴人曾於111年8月間基於專利授權之專屬被授權人地位

    ，對上訴人許博及訴外人聯喬有限公司（下稱聯喬公司）、

    郭東陵提起排除專利權侵害及損害賠償訴訟（本院111年度

    民專訴字第68號民事事件，即前案訴訟），嗣被上訴人與上

    訴人許博於112年4月12日簽署和解書（甲證1，即系爭和解

    書），上訴人許博同意將新型第M634825號「電腦自動化不

    規則塑染布疋之加工系統」專利（即系爭新型專利）全部無

    償讓與被上訴人，被上訴人則承諾於上訴人許博履行上開約

    定後，撤回前案訴訟。詎上訴人許博於同年4月21日以存證

    信函稱：被上訴人僅撤回前案訴訟對許博之起訴，而未撤回

    對聯喬公司及郭東陵部分，認被上訴人有詐騙嫌疑，依民法

    第92條第1項規定撤銷同意和解之意思表示，並依同法第408

    條第1項規定撤銷系爭新型專利之贈與等語（甲證3）。被上

    訴人仍於同年月25日撤回前案訴訟全部，亦依系爭和解書約

    定，不再追究由上訴人許博與其配偶黃美負責經營之北大壓

    花有限公司、北大企業社、北富壓花有限公司、北強壓花企

    業有限公司（下稱北大壓花四家公司）民、刑事責任，被上

    訴人絕無欺瞞詐騙情事，上訴人許博所為撤銷和解及贈與之

    意思表示，於法無據。

　㈡被上訴人於112年7月3日發函要求上訴人許博於函到10日內配

    合辦理專利權移轉（甲證4），惟未獲回覆，被上訴人即於

    同年8月11日提起本件訴訟。上訴人許博竟於同年月25日與

    上訴人楊進丁就系爭新型專利及第111121617號「布料暈染

    之加工方法」發明專利申請案（即系爭發明申請案）簽訂「

    轉讓協議書」（乙許證3。即系爭轉讓協議書），以顯非常

    理之契約條款及方式轉讓，意欲規避系爭和解書之義務。系

    爭新型專利雖尚未移轉登記，但上訴人楊進丁已受讓系爭發

    明申請案（乙楊證1），被上訴人即聲請假處分，經本院112

    年度民全字第6號裁定准許，已就系爭二專利為禁止處分之

    登記（甲證5）。

　㈢上訴人簽訂系爭轉讓協議書為通謀虛偽意思表示，依民法第8

    7條第1項規定，應為無效，被上訴人先位請求確認系爭轉讓

    協議書不存在，並依同法第767條第2項準用第1項中段、第1

    79條規定，請求上訴人許博及楊進丁各自將系爭新型專利及

    系爭發明申請案移轉登記與被上訴人。又上訴人簽訂系爭轉

    讓協議書，意圖損害被上訴人依法請求上訴人許博移轉專利

    權登記，被上訴人依同法第244條第2、4項、第767條第2項

    準用第1項中段規定及系爭和解書第2條約定，備位請求撤銷

    上訴人上開轉讓系爭發明申請案之讓與行為，將之回復為上

    訴人許博所有，及上訴人許博移轉系爭二專利與被上訴人。

三、上訴人許博之抗辯：

　㈠被上訴人提起前案訴訟，上訴人許博飽受精神壓力折磨，乃

    同意與被上訴人達成和解，上訴人許博信賴被上訴人會依系

    爭和解書第3條約定撤回前案全部訴訟，乃簽立讓與契約書

    （乙許證1、甲證7，下稱系爭讓與契約書），同意將系爭二

    專利贈與被上訴人。詎被上訴人嗣後僅撤回前案訴訟對上訴

    人許博之訴，而未撤回對聯喬公司及郭東陵之訴，上訴人許

    博乃於112年4月21日以存證信函（甲證3），依民法第92條

    第1項前段及同法第408條第1項前段規定撤銷系爭和解契約

    及贈與契約。

　㈡被上訴人雖於收受上開存證信函後，又撤回對聯喬公司及郭

    東陵之訴，然上訴人許博撤銷系爭和解書及贈與契約在前，

    被上訴人縱然事後撤回對該二人之訴訟，亦與已失效之系爭

    和解書無涉，故被上訴人依系爭和解書請求移轉系爭二專利

    ，自屬無據。另被上訴人雖主張上訴人係通謀虛偽意思表示

    簽訂系爭轉讓協議書，或有詐害其請求上訴人許博移轉系爭

    二專利之行為，然均未提出任何證據證明，自不足採。

　㈢被上訴人於113年2月29日又對聯喬公司及郭東陵提出侵害專

    利權訴訟，其原因事實與前案訴訟相同，顯係規避系爭和解

    書第3條之約定，違反民法第148條誠實信用原則。

四、上訴人楊進丁之抗辯：

　　上訴人楊進丁對於被上訴人與上訴人許博間之紛爭毫無所悉

    ，實屬善意第三人，被上訴人無權向上訴人楊進丁請求返還

    系爭二專利，至多僅餘剩被上訴人與上訴人許博間是否存有

    債務不履行問題，實與上訴人楊進丁無關。又上訴人許博就

    系爭二專利之處分權未曾受限制，本得依專利法第6條第1項

    規定自行處分，且上訴人許博已將系爭發明專利申請權 讓

    與上訴人楊進丁，並經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）核

    准備查（乙楊證1，原審卷一第175頁），依同法第120條準

    用第62條第1項規定，已生對抗被上訴人之效力。　　

五、上訴及答辯聲明：

    原審為上訴人敗訴之判決，上訴人提起上訴，聲明如下：

　㈠上訴人許博聲明：

　　⒈原判決不利於上訴人許博部分廢棄。

　　⒉上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴駁回。

　㈡上訴人楊進丁聲明：

　　⒈原判決不利上訴人楊進丁部分廢棄。

　　⒉上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴駁回。

　㈢被上訴人則答辯聲明：上訴駁回。　　　　

六、得心證之理由：

　  兩造之不爭執事項及爭點如附表2、3所示。茲分述如下：

　㈠上訴人許博不得依民法第92條第1項規定撤銷同意和解之意思

    表示（甲證1），亦不得依同法第408條第1項規定撤銷贈與

    契約（乙許證1）：

　　⒈按稱和解者，謂當事人約定，互相讓步，以終止爭執或防

      止爭執發生之契約，民法第736條定有明文。次按和解原

      由兩造互相讓步而成立，和解之後任何一方所受之不利益

      均屬其讓步之結果，不能據為撤銷之理由，是以和解契約

      合法成立，兩造當事人即均應受該契約之拘束，縱當事人

      一造因而受不利益之結果，亦不得事後翻異，更就和解前

      之法律關係再行主張（最高法院19年上字第1964號判決先

      例意旨參照）。

　　⒉民法第92條第1項規定：「因被詐欺或被脅迫而為意思表示

      者，表意人得撤銷其意思表示。但詐欺係由第三人所為者

      ，以相對人明知其事實或可得而知者為限，始得撤銷之。

      」本項前段規定，因被詐欺而為意思表示者，表意人得撤

      銷其意思表示，所欲保護之法益為「表意者意思表示形成

      過程之自由」。所稱詐欺行為，係指對於表意人意思形成

      過程屬於重要而有影響之不真實事實，表示其為真實，使

      他人陷於錯誤、加深錯誤或保持錯誤者而言（最高法院11

      0年度台上字第2922號民事判決參照）。　　　

　　⒊贈與係契約之一種，一經合法成立，即生效力，當事人均

      應受其拘束，除贈與人依法撤銷贈與外，贈與契約並不因

      贈與人事後反悔而當然無效或不存在（最高法院98年度台

      上字第1954號民事判決參照）。又民法第408條第1項規定

      ：「贈與物之權利未移轉前，贈與人得撤銷其贈與。其一

      部已移轉者，得就其未移轉之部分撤銷之」。　　　

　　⒋準物權行為，係以直接發生物權以外財產權權利變動為目

      的之法律行為，為處分行為之一種，如債權或無體財產權

      之讓與等是。專利權為無體財產權，其讓與於讓與人與受

      讓人互相表示意思一致，即生權利變動之效果，該專利權

      之讓與合意，為準物權契約之性質，與其原因行為之債權

      契約有別，原則具獨立性與無因性（最高法院113年度台

      上字第719號民事判決參照）。

　　⒌本件相關時序如下：

　　　⑴被上訴人與上訴人許博於112年4月12日簽訂系爭和解書

        （甲證1），其中第三條約定，被上訴人同意於上訴人

        許博履行和解書第二條約定後，撤回前案訴訟，並不再

        追究上訴人許博及北大壓花四家公司之民刑事責任。

      ⑵上訴人許博就前案訴訟，於112年4月20日提出言詞辯論

        意旨狀以應對同年5月4日言詞辯論後，隨即於翌日（同

        年4月21日）委託律師寄發存證信函予被上訴人，表示

        ：「......本人（即上訴人許博）為息事寧人......基

        於請紘碩企業股份有限公司（即被上訴人）撤回訴訟之

        前提條件下同意將本人所有之新型專利M634825號無償

        讓與紘碩企業股份有限公司，而今發現被詐騙之嫌疑，

        紘碩企業股份有限公司僅撤回該案對本人部分之撤回，

        而對聯喬公司等人之部分竟未撤回，......顯然有故意

        詐欺本人之和解誠意，故依民法第92條第1項規定.....

        .撤銷該和解被詐欺之意思表示.......又依民法第408

        條第1項規定......撤銷本人無償贈與」等語（甲證3）

        ，經被上訴人於同年月24日收受（乙許證6）。

　　　⑶被上訴人於112年4月25日撤回前案訴訟全部，本院於同

        年月26日發函通知並取消庭期，經被上訴人之訴訟代理

        人於同日收受，上訴人許博及聯喬公司、郭東陵之訴訟

        代理人於同年月28日收受（前案訴訟卷二第263至273頁

        ）。　

　　　⑷被上訴人於112年4月26日，持乙許證1-1之讓與契約書，

        就系爭新型專利權申請專利權讓與登記，經智慧局於同

        年5月8日通知被上訴人補正讓與人（即上訴人許博）之

        簽章，嗣於同年6月30日以被上訴人未補正讓與人（即

        上訴人許博）之簽章為由，作成不予受理之處分（丁證

        1，原審卷二第69至78頁）。

　　　⑸被上訴人於112年4月26日，持乙許證1-2之讓與契約書，

        就系爭發明專利案申請專利申請權讓與登記，經智慧局

        於同年6月29日通知被上訴人補正讓與人（即上訴人許

        博）之簽章（丁證2，原審卷二第185至193頁）。

　　　⑹被上訴人於112年7月3日委託律師發函上訴人許博，要求

        其履行和解書約定，配合辦理系爭新型專利權移轉登記

        （甲證4）；嗣於同年8月11日對上訴人許博提起本件訴

        訟。而上訴人於同年8月25日就系爭二專利簽訂系爭轉

        讓協議書（乙許證3），並於同年9月15日申請讓與登記

        ，智慧局於同年月26日就系爭發明申請案申請權讓與登

        記部分准予備查（原審卷二第209頁，及乙楊證1）。

　　⒍被上訴人與上訴人許博於112年4月12日所簽訂之系爭和解

      書（甲證1）及系爭讓與契約書（乙許證1、甲證7），其

      讓與標的，除系爭新型專利權外，包括系爭發明申請權：

　　　⑴系爭二專利係上訴人許博於111年6月10日，向智慧局就

        相同創作同時申請發明專利及新型專利，經智慧局於同

        年8月16日形式審查核准新型專利（即系爭新型專利）

        ；至該一案兩請之發明（即系爭發明專利申請案），經

        智慧局於112年9月28日為不予專利之審定，上訴人楊進

        丁於同年11月28日申請再審查，嗣於同年12月16日經智

        慧局將系爭發明申請案公開，至本件於114年3月12日言

        詞辯論終結時仍在審查中（丁證5-1）。

　　　⑵被上訴人與上訴人許博於112年4月12日係同時簽訂系爭

        和解書及系爭讓與契約書。系爭和解書第二條約定：「

        乙方（即上訴人許博）同意新型第M634825號『電腦自動

        化不規則塑染布疋之加工系統』之專利權益全部合意無

        償讓與甲方（即被上訴人）。」雙方同時就系爭新型專

        利及系爭發明申請案簽訂讓與契約書各1份，足見被上

        訴人與上訴人許博確實就系爭二專利有讓與之合意，自

        應受其拘束，亦即上訴人許博已同意將系爭新型專利與

        系爭發明申請案之專利權益全部合意無償讓與被上訴人

        ，系爭新型專利權及系爭發明申請權已發生讓與之效力

        ，其後即須向智慧局申辦移轉登記。

　　　⑶上訴人許博辯稱：伊同意將系爭新型專利權贈與給被上

        訴人，但系爭發明專利之專利權益未在和解契約約定範

        圍，實乃被上訴人趁上訴人以為是一式兩份的情況下，

        偷渡讓上訴人許博誤簽其上云云，惟此為被上訴人所否

        認。觀諸系爭讓與契約書，均就系爭二專利之專利類別

        （新型/發明）、號數（公告號、證書號/申請號）及專

        利名稱下方加劃底線，而如前所述，系爭發明申請案係

        於112年12月16日公開，即雙方於同年4月12日簽訂當時

        ，系爭發明申請案尚未公開，被上訴人無從知悉此申請

        案之申請號及名稱，唯有上訴人許博能將此詳細資訊提

        供記載於乙許證1-1、甲證7-1之讓與契約書上。此外，

        上訴人許博於同年8月29日收受起訴狀繕本（原審卷一

        第53頁）後，於同年9月22日所提之答辯狀，敘明於同

        年4月12日簽訂系爭和解書當時，同意將系爭二專利贈

        與被上訴人，並提出乙許證1之系爭讓與契約書2份為證

        （原審卷一第57頁之答辯狀第3頁第㈡項），均未提及前

        述僅贈與系爭新型專利，以及被上訴人趁其以為是一式

        兩份的情況下，偷渡讓其誤簽其上等情。故上訴人許博

        此部分主張並非可採。　

　　⒎依系爭和解書第三條約定，被上訴人撤回前案訴訟及不再

      追究上訴人許博及北大壓花四家公司之民刑事責任，係以

      「於上訴人許博履行和解書第二條約定後」為要件，亦即

      上訴人許博需先履行無償讓與系爭新型專利予被上訴人之

      義務，雖被上訴人與上訴人許博已於112年4月12日簽約當

      日同時簽訂系爭讓與契約書（乙許證1），惟尚未完成移

      轉登記之程序，上訴人許博即於同年月21日以甲證3稱被

      上訴人僅撤回其本人之訴而未撤回其餘二人，認被上訴人

      施用詐術，而表示撤銷和解及贈與之意思表示。然被上訴

      人於同年月25日已撤回前案訴訟之全部，包含對上訴人許

      博及其餘二人之訴，上訴人許博並未提出任何證據證明被

      上訴人有何以「僅撤回對上訴人許博之訴而未撤回其餘二

      人」等不真實事實，使其陷於錯誤而同意和解及無償贈與

      之行為，難認被上訴人於簽訂系爭和解書時有對上訴人許

      博施行詐術，故其依民法第92條及第408條規定，撤銷該

      和解及贈與，並非可採。

　　⒏上訴人許博又主張被上訴人於112年4月25日撤回前案訴訟

      後，於113年2月29日改以昊紡股份有限公司（下稱昊紡公

      司）之名義，以同一事件為由，復對聯喬公司及其法定代

      理人郭東陵提出侵害專利權有關財產爭議等訴訟（下稱後

      案訴訟，起訴狀為乙許證7），有民法第148條規定權利濫

      用情事，上訴人許博亦得依民法第92條第1項前段規定，

      撤銷系爭和解契約之意思表示，並依同法第408條第1項前

      段規定，撤銷乙許證1所為之贈與行為云云。縱使被上訴

      人及昊紡公司之董監事彼此間有家族關係，然此二公司於

      法律上為二獨立不同之法人，昊紡公司並非系爭和解書之

      締約當事人，不受其拘束，而昊紡公司本為專利權人，細

      繹後案之起訴內容，昊紡公司主張聯喬公司等於前案訴訟

      撤回後仍繼續侵害專利權，聲請保全證據獲准（本院112

      年度民專抗字第6號裁定）後，繼而依法於30日內提起本

      案訴訟，是以後案之原因事實與前案訴訟有所不同，則昊

      紡公司提起後案訴訟行使其專利權，難認被上訴人有上訴

      人許博所指規避系爭和解書第三條之約定而違反民法第14

      8條誠實信用原則。上訴人許博以昊紡公司於113年2月29

      日提起之後案訴訟，主張被上訴人於112年4月12日對其施

      用詐術而簽訂系爭和解書及系爭轉讓契約書，且違反系爭

      和解書之約定，依民法第92條第1項前段及同法第408條第

      1項規定撤銷上開和解契約及贈與契約，即屬無據。

　　⒐綜上，系爭和解書及贈與仍屬有效。　

　㈡上訴人於112年8月25日簽訂之系爭轉讓協議書為通謀虛偽意

    思表示，而依民法第87條第1項規定為無效：

　　⒈表意人與相對人通謀而為虛偽之意思表示者，其意思表示

      無效，為民法第87條前段所明定。所謂通謀為虛偽意思表

      示，乃指表意人與相對人互相故意為非真意之表示而言。

　　⒉被上訴人主張上訴人為通謀簽訂對價不相當之轉讓協議書

      ，上訴人許博並於112年9月15日向智慧局申請辦理轉讓系

      爭新型專利登記予上訴人楊進丁，且系爭發明申請案申請

      權亦轉讓上訴人楊進丁等情，即被上訴人係主張上訴人間

      轉讓系爭二專利之法律關係不存在，上訴人對此有所爭執

      ，致被上訴人在私法上是否能請求讓與系爭二專利處於不

      明確情形而有不安狀態存在，且此不安狀態得以確認判決

      除去，故被上訴人提起本件確認之訴有確認利益。　

　　⒊系爭轉讓協議書為通謀虛偽意思表示而無效：　

　　　⑴被上訴人於112年8月11日提起本件訴訟，原起訴請求上

        訴人許博將系爭二專利移轉與被上訴人，上訴人於同年

        月25日即簽訂系爭轉讓協議書，將之轉讓予上訴人楊進

        丁，並經公證（乙許證3），除約定系爭二專利案轉讓

        上訴人楊進丁「所有及使用」外，又商定上訴人楊進丁

        受讓後，自同年12月31日起，每年給付上訴人許博權利

        金新臺幣（下同）3萬元，至132年12月31日止。

　　　⑵被上訴人因上訴人就系爭二專利案簽訂系爭轉讓協議書

        ，為免上訴人先為轉讓登記，另向本院聲請假處分，經

        本院112年度民全字第6號裁定准許。上訴人許博對該裁

        定提起抗告，並提出由上訴人楊進丁出具之切結書，其

        上記載：上訴人楊進丁就系爭二專利案「願無條件同意

        許博於任何時間、任何地點使用，絕無異議，並同意依

        許博之指示隨時移轉登記予許博或許博所指定之第三人

        ，如有違反，願給付違約金新台幣60萬元」等語（甲證

        6），上訴人楊進丁並提前於同年8月30日匯款3萬元予

        上訴人許博（乙楊證2匯款單）。

　　　⑶上訴人楊進丁稱其為從事布料加工，其使用系爭二專利

        案是為替客戶加工布料等情（原審卷第234頁之答辯三

        狀）。然上訴人楊進丁勞保資料顯示其自98年起一直由

        北強壓花企業有限公司（下稱北強壓花公司）申報（原

        審卷二第5至15頁），該公司即被上訴人與上訴人許博

        之系爭和解書第三條所約定，被上訴人不再追究由上訴

        人許博及其妻黃美經營之北大壓花四家公司之一；又上

        訴人辦理系爭二專利案均委任蔡坤旺專利師（原審卷二

        第63、147、245頁之專利委任書），而委任人所載地址

        皆設於○○市○○區之北強壓花公司址。

　　　⑷綜上，上訴人楊進丁既與上訴人許博簽訂系爭轉讓協議

        書，並約定系爭二專利案由上訴人楊進丁「所有及使用

        」，上訴人楊進丁就系爭二專利案得完全自由處分，然

        上訴人楊進丁又切結願無條件同意上訴人許博使用之，

        且容許依上訴人許博指示隨時移轉登記，並負擔如有違

        反切結意旨之違約金等情，則其所簽署之切結書與其取

        得系爭二專利案之轉讓協議內容全然不一致。況上訴人

        楊進丁既受讓系爭二專利，為何要每年支付權利金3萬

        元予上訴人許博？更於本件訴訟112年8月11日起訴、上

        訴人許博於同年月29日收受起訴狀繕本（原審卷一第11

        、53頁）後，上訴人楊進丁提前於同年8月30日匯款3萬

        元予上訴人許博（乙楊證2），顯與常情不符。再者，

        上訴人楊進丁長年都由北強壓花公司為其投保單位，而

        辦理系爭二專利案代理事宜，上訴人均同時委請相同專

        利師，通訊地址相同，而上訴人楊進丁就其取得系爭二

        專利案後，如何使用未提出相關證明，因之，上訴人楊

        進丁與上訴人許博關係頗深，堪認上訴人楊進丁知悉上

        訴人許博為規避轉讓系爭二專利予被上訴人之事實，而

        同意簽署系爭轉讓協議書及切結書，構成通謀虛偽意思

        表示，故上訴人於112年8月25日簽訂系爭轉讓協議書之

        系爭二專利轉讓法律關係因出於通謀虛偽意思表示而無

        效。

　㈢被上訴人得依民法第767條第2項準用第1項中段規定，請求被

    上訴人許博將系爭新型專利之專利權移轉登記：　

　　⒈按民法第767條規定：「（第1項）所有人對於無權占有或

      侵奪其所有物者，得請求返還之。對於妨害其所有權者，

      得請求除去之。有妨害其所有權之虞者，得請求防止之。

      （第2項）前項規定，於所有權以外之物權，準用之。」

      本條第1項中段所謂妨害，係指以占有以外方法，客觀上

      不法侵害所有權或阻礙所有人之圓滿行使其所有權之行為

      或事實而言；而所謂「不法」，僅須所有人對於行為人之

      妨害，於法令上並無容忍之義務為已足，並非以行為人之

      妨害具有刑事責任或有民事上無效、得撤銷事由為必要（

      最高法院88年度台上字第2420號民事判決意旨參照)。準

      此，所有權以外之專利權人如遇妨害其行使專利權者，亦

      得依前開規定主張權利。　　

　　⒉如前所述，系爭新型專利權已於112年4月12日發生讓與之

      效力，本應接續辦理向智慧局申請移轉登記之程序，惟上

      訴人許博於同年月21日以甲證3撤銷和解及贈與，被上訴

      人於同年月25日撤回前案訴訟全部，於同年月26日向智慧

      局申請讓與登記，因未能補正讓與人（即上訴人許博）之

      簽章未果，雖經被上訴人於同年8月11日提起本件訴訟，

      上訴人即於同年月25日通謀虛偽簽訂系爭轉讓協議書，上

      訴人許博將系爭二專利轉讓予上訴人楊進丁，並於同年9

      月15日申請讓與登記（原審卷二第79至91、189至207頁）

      ，智慧局於同年月26日就系爭發明申請案申請權讓與登記

      部分准予備查（原審卷二第209頁，及乙楊證1）。因此，

      上訴人許博前開行為，阻礙被上訴人圓滿行使系爭新型專

      利之專利權，依前揭說明，被上訴人基於民法第767條第2

      項準用中段除去妨害所有權規定，請求上訴人許博將系爭

      新型專利轉讓登記予被上訴人，應屬有據。

　㈣被上訴人得依民法第179條規定，請求上訴人楊進丁將系爭發

    明申請案之申請權移轉登記予被上訴人：

　　⒈按無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其

　　　利益，民法第179條前段定有明文。又「非給付型之不當

      得利」中之「權益侵害之不當得利」，由於受益人之受益

      非由於受損人之給付行為而來，而係因受益人之侵害事實

      而受有利益，因此祇要受益人有侵害事實存在，該侵害行

      為即為「無法律上之原因」，受損人自不必再就不當得利

      之「無法律上之原因」負舉證責任，如受益人主張其有受

      益之「法律上之原因」，即應由其就此有利之事實負舉證

      責任。又「非給付型之不當得利」中之「權益侵害之不當

      得利」，凡因侵害取得本應歸屬於他人權益內容而受利益

      ，致他人受損害，欠缺正當性，亦即以侵害行為取得應歸

      屬他人權益內容之利益，而從法秩權益歸屬之價值判斷上

      不具保有利益之正當性者，即應構成「無法律上之原因」

      而成立不當得利（最高法院100年度台上字第899號、 111

      年度台上字第2563號民事判決參照）。

　　⒉我國專利法就專利權異動係採登記對抗要件，此觀專利法

      第14條第1項「繼受專利申請權者，如在申請時非以繼受

      人名義申請專利，或未在申請後向專利專責機關申請變更

      名義者，不得以之對抗第三人。」、第62條第1項、第120

      條、第142條第1項「發明/新型/設計專利權人以其發明專

      利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利

      專責機關登記，不得對抗第三人。」規定自明，即前述權

      利變動只要當事人有此意思表示，且符合法定登記以外其

      他權利變動之要件，則權利變動即發生效力，登記與否只

      是對抗第三人之要件，蓋專利權及申請權為無體財產權，

      具有準物權性，無法依動產物權交付，乃依不動產物權採

      登記之公示方法，並採登記對抗主義。惟上開規定旨在保

      護交易行為之第三人，並非侵權行為人。

　　⒊被上訴人主張上訴人之系爭轉讓協議書為通謀虛偽意思表

      示而無效，請求上訴人楊進丁將系爭發明申請權移轉登記

      等語；上訴人則辯稱上訴人許博已撤銷系爭和解書及贈與

      ，故而將系爭二專利讓與上訴人楊進丁，且智慧局亦就系

      爭發明申請權讓與登記准予備查，依專利法第120條準用

      第62條第1項規定，已生對抗被上訴人之效力云云。基此

      ，上訴人所述應屬「權益侵害之不當得利」，祇要上訴人

      楊進丁（受益人）有侵害事實存在，該侵害行為即為「無

      法律上之原因」，被上訴人（受損人）自不必再就不當得

      利之「無法律上之原因」負舉證責任；上訴人楊進丁係以

      系爭轉讓協議書為其取得系爭發明申請權之法律上原因，

      即應由其就其有受益之「法律上之原因」此有利之事實負

      舉證責任。

　　⒋關於系爭發明申請權，被上訴人與上訴人許博簽訂系爭讓

      與契約書（乙許證1-1、甲證7-1）時，即生讓與被上訴人

      之效力，尚未及申請讓與登記，上訴人即出於通謀虛偽意

      思表示而簽訂系爭轉讓協議書（乙許證3），上訴人許博

      並於同年9月15日申請讓與登記予上訴人楊進丁，智慧局

      於同年月26日就系爭發明申請案申請權讓與登記部分准予

      備查（乙楊證1）。然上訴人間系爭轉讓協議書因通謀虛

      偽依民法第87條第1項規定而為無效，上訴人楊進丁以此

      通謀虛偽無效之轉讓協議書（即侵害行為）取得應歸屬於

      被上訴人權益內容之利益（即系爭發明申請權），核屬「

      權益侵害之不當得利」。上訴人楊進丁雖因上訴人許博之

      讓與及申請讓與登記之行為而經智慧局就該讓與登記部分

      准予備查，然專利異動登記純為專利行政管理程序，上訴

      人楊進丁是否保有系爭發明申請權之正當權利，仍應綜觀

      當事人間法律關係為斷。本件從法秩權益歸屬之價值判斷

      上，上訴人楊進丁不具保有利益（即系爭發明申請權）之

      正當性，應構成「無法律上之原因」而成立不當得利，不

      得對被上訴人主張已經讓與登記而生對抗之效力。上訴人

      辯稱系爭和解書及贈與均已撤銷，故上訴人許博得將系爭

      二專利讓與上訴人楊進丁云云，委無可採。因此，被上訴

      人依民法第179條規定，請求上訴人楊進丁將系爭發明申

      請案申請權移轉登記與被上訴人，自屬有據。



七、結論：

　　綜上所述，上訴人許博依民法第92條第1項及第408條第1項

    規定，撤銷和解及贈與之意思表示，不生效力，被上訴人與

    上訴人許博之系爭和解書仍屬有效，被上訴人依民法第767

    條第2項準用第1項中段規定，請求上訴人將系爭新型專利權

    移轉登記與被上訴人，為有理由；上訴人簽立之系爭轉讓協

    議書，因係通謀虛偽意思表示，依民法第87條規定應屬無效

    ，故被上訴人先位請求確認該轉讓協議書（即系爭二專利之

    讓與法律關係）不存在，並依民法第179條不當得利規定，

    請求上訴人楊進丁將系爭發明申請案申請權移轉登記與被上

    訴人，亦有理由，均應准許。從而，原審為上訴人敗訴之判

    決，於法並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改

    判，為無理由，應予駁回。另確認之訴之標的係以法律關係

    之存否或證書真偽為原則，就原判決主文第1項「確認被告

    許博與被告楊進丁於民國112年8月25日簽訂之『轉讓協議書』

    不存在。」爰補充如主文第三項所示。

八、本件被上訴人先位之訴有理由，自毋庸就其備位之訴裁判。

    本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經

    本院斟酌後，認均不足以影響本判決之結果，爰不逐一詳予

    論駁，併此敘明。　　　　

據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第

78條、第85條第1項，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　21　　日

                          智慧財產第一庭

                            審判長法  官　汪漢卿

                                  法  官　陳端宜

                                  法  官　蔡惠如

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其

未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀

(均須按他造當事人之人數附繕本)，上訴時應提出委任律師或具

有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資

格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但

書或第2項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。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　　114 　年　　4 　　月　　30　　日

    　　　　　　　　　　　　　    書記官　邱于婷

附註：

民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴

人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為

法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法

院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。




智慧財產及商業法院民事判決  
113年度民專上字第17號
上  訴  人  許博 
訴訟代理人  陳鄭權律師（兼上一人及次一人之送達代收人）
            楊安騏律師
上  訴  人  楊進丁    
訴訟代理人  周盈孜律師（兼送達代收人）
被上訴人    紘碩企業股份有限公司
法定代理人  呂柏霖 
訴訟代理人  蔣文正律師（兼上一人及次一人之送達代收人）
            何娜瑩律師
上列當事人間請求專利權移轉登記等事件，上訴人對於中華民國113年6月26日本院112年度民專訴字第57號第一審判決提起上訴，本院於114年3月12日言詞辯論終結，判決如下：
    主  文
一、上訴駁回。
二、第二審訴訟費用由上訴人負擔。　　
三、原判決主文第1項補充為「確認被告許博與被告楊進丁於民國112年8月25日簽訂之『轉讓協議書』（即新型第M634825號『電腦自動化不規則塑染布疋之加工系統』專利之專利權，及發明專利第111121617號『布料暈染之加工方法』申請權之讓與法律關係）不存在」。　　　　
　　事實及理由
一、程序方面：
　㈠本件於智慧財產案件審理法民國112年8月30日修正施行前已繫屬於本院，依修正施行後之第75條第1項規定，適用修正施行前之規定（下稱智審法）。
　㈡上訴人許博及楊進丁上訴聲明均原為：「⒈原判決廢棄。⒉被上訴人在第一審之訴駁回。」（本院卷第33、37頁），嗣上訴人楊進丁更正為「⒈原判決不利於上訴人楊進丁部分廢棄。⒉上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴駁回。」（本院卷第136頁），上訴人許博更正為「⒈原判決不利於上訴人許博部分廢棄。⒉上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴駁回。」（本院卷第153頁），經被上訴人表示沒有意見（本院卷第154頁），前述更正係使其聲明更加明確，非屬訴之變更或追加，應予准許。
　㈢本件簡稱如下表所示；相關證據及其編號如附表1所示。　
		簡稱

		內容



		系爭新型專利

		新型第M634825號「電腦自動化不規則塑染布疋之加工系統」專利（甲證2、丁證1）



		系爭發明申請案

		第111121617號「布料暈染之加工方法」發明專利申請案（丁證2）



		系爭二專利

		系爭發明申請案與系爭新型專利



		系爭和解書

		被上訴人與上訴人許博於112年4月12日簽訂之和解書（甲證1）



		系爭讓與契約書

		被上訴人與上訴人許博於112年4月12日簽訂之讓與契約書（乙許證1、甲證7）
系爭發明申請案（乙許證1-1、甲證7-1）
系爭新型專利（乙許證1-2、甲證7-2）



		系爭轉讓協議書

		上訴人許博與楊進丁於112年8月25日就系爭二專利簽訂轉讓協議書（乙許證3）



		前案訴訟

		本院111年度民專訴字第68號民事事件







二、被上訴人之主張：
　㈠被上訴人曾於111年8月間基於專利授權之專屬被授權人地位，對上訴人許博及訴外人聯喬有限公司（下稱聯喬公司）、郭東陵提起排除專利權侵害及損害賠償訴訟（本院111年度民專訴字第68號民事事件，即前案訴訟），嗣被上訴人與上訴人許博於112年4月12日簽署和解書（甲證1，即系爭和解書），上訴人許博同意將新型第M634825號「電腦自動化不規則塑染布疋之加工系統」專利（即系爭新型專利）全部無償讓與被上訴人，被上訴人則承諾於上訴人許博履行上開約定後，撤回前案訴訟。詎上訴人許博於同年4月21日以存證信函稱：被上訴人僅撤回前案訴訟對許博之起訴，而未撤回對聯喬公司及郭東陵部分，認被上訴人有詐騙嫌疑，依民法第92條第1項規定撤銷同意和解之意思表示，並依同法第408條第1項規定撤銷系爭新型專利之贈與等語（甲證3）。被上訴人仍於同年月25日撤回前案訴訟全部，亦依系爭和解書約定，不再追究由上訴人許博與其配偶黃美負責經營之北大壓花有限公司、北大企業社、北富壓花有限公司、北強壓花企業有限公司（下稱北大壓花四家公司）民、刑事責任，被上訴人絕無欺瞞詐騙情事，上訴人許博所為撤銷和解及贈與之意思表示，於法無據。
　㈡被上訴人於112年7月3日發函要求上訴人許博於函到10日內配合辦理專利權移轉（甲證4），惟未獲回覆，被上訴人即於同年8月11日提起本件訴訟。上訴人許博竟於同年月25日與上訴人楊進丁就系爭新型專利及第111121617號「布料暈染之加工方法」發明專利申請案（即系爭發明申請案）簽訂「轉讓協議書」（乙許證3。即系爭轉讓協議書），以顯非常理之契約條款及方式轉讓，意欲規避系爭和解書之義務。系爭新型專利雖尚未移轉登記，但上訴人楊進丁已受讓系爭發明申請案（乙楊證1），被上訴人即聲請假處分，經本院112年度民全字第6號裁定准許，已就系爭二專利為禁止處分之登記（甲證5）。
　㈢上訴人簽訂系爭轉讓協議書為通謀虛偽意思表示，依民法第87條第1項規定，應為無效，被上訴人先位請求確認系爭轉讓協議書不存在，並依同法第767條第2項準用第1項中段、第179條規定，請求上訴人許博及楊進丁各自將系爭新型專利及系爭發明申請案移轉登記與被上訴人。又上訴人簽訂系爭轉讓協議書，意圖損害被上訴人依法請求上訴人許博移轉專利權登記，被上訴人依同法第244條第2、4項、第767條第2項準用第1項中段規定及系爭和解書第2條約定，備位請求撤銷上訴人上開轉讓系爭發明申請案之讓與行為，將之回復為上訴人許博所有，及上訴人許博移轉系爭二專利與被上訴人。
三、上訴人許博之抗辯：
　㈠被上訴人提起前案訴訟，上訴人許博飽受精神壓力折磨，乃同意與被上訴人達成和解，上訴人許博信賴被上訴人會依系爭和解書第3條約定撤回前案全部訴訟，乃簽立讓與契約書（乙許證1、甲證7，下稱系爭讓與契約書），同意將系爭二專利贈與被上訴人。詎被上訴人嗣後僅撤回前案訴訟對上訴人許博之訴，而未撤回對聯喬公司及郭東陵之訴，上訴人許博乃於112年4月21日以存證信函（甲證3），依民法第92條第1項前段及同法第408條第1項前段規定撤銷系爭和解契約及贈與契約。
　㈡被上訴人雖於收受上開存證信函後，又撤回對聯喬公司及郭東陵之訴，然上訴人許博撤銷系爭和解書及贈與契約在前，被上訴人縱然事後撤回對該二人之訴訟，亦與已失效之系爭和解書無涉，故被上訴人依系爭和解書請求移轉系爭二專利，自屬無據。另被上訴人雖主張上訴人係通謀虛偽意思表示簽訂系爭轉讓協議書，或有詐害其請求上訴人許博移轉系爭二專利之行為，然均未提出任何證據證明，自不足採。
　㈢被上訴人於113年2月29日又對聯喬公司及郭東陵提出侵害專利權訴訟，其原因事實與前案訴訟相同，顯係規避系爭和解書第3條之約定，違反民法第148條誠實信用原則。
四、上訴人楊進丁之抗辯：
　　上訴人楊進丁對於被上訴人與上訴人許博間之紛爭毫無所悉，實屬善意第三人，被上訴人無權向上訴人楊進丁請求返還系爭二專利，至多僅餘剩被上訴人與上訴人許博間是否存有債務不履行問題，實與上訴人楊進丁無關。又上訴人許博就系爭二專利之處分權未曾受限制，本得依專利法第6條第1項規定自行處分，且上訴人許博已將系爭發明專利申請權 讓與上訴人楊進丁，並經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）核准備查（乙楊證1，原審卷一第175頁），依同法第120條準用第62條第1項規定，已生對抗被上訴人之效力。　　
五、上訴及答辯聲明：
    原審為上訴人敗訴之判決，上訴人提起上訴，聲明如下：
　㈠上訴人許博聲明：
　　⒈原判決不利於上訴人許博部分廢棄。
　　⒉上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴駁回。
　㈡上訴人楊進丁聲明：
　　⒈原判決不利上訴人楊進丁部分廢棄。
　　⒉上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴駁回。
　㈢被上訴人則答辯聲明：上訴駁回。　　　　
六、得心證之理由：
　  兩造之不爭執事項及爭點如附表2、3所示。茲分述如下：
　㈠上訴人許博不得依民法第92條第1項規定撤銷同意和解之意思表示（甲證1），亦不得依同法第408條第1項規定撤銷贈與契約（乙許證1）：
　　⒈按稱和解者，謂當事人約定，互相讓步，以終止爭執或防止爭執發生之契約，民法第736條定有明文。次按和解原由兩造互相讓步而成立，和解之後任何一方所受之不利益均屬其讓步之結果，不能據為撤銷之理由，是以和解契約合法成立，兩造當事人即均應受該契約之拘束，縱當事人一造因而受不利益之結果，亦不得事後翻異，更就和解前之法律關係再行主張（最高法院19年上字第1964號判決先例意旨參照）。
　　⒉民法第92條第1項規定：「因被詐欺或被脅迫而為意思表示者，表意人得撤銷其意思表示。但詐欺係由第三人所為者，以相對人明知其事實或可得而知者為限，始得撤銷之。」本項前段規定，因被詐欺而為意思表示者，表意人得撤銷其意思表示，所欲保護之法益為「表意者意思表示形成過程之自由」。所稱詐欺行為，係指對於表意人意思形成過程屬於重要而有影響之不真實事實，表示其為真實，使他人陷於錯誤、加深錯誤或保持錯誤者而言（最高法院110年度台上字第2922號民事判決參照）。　　　
　　⒊贈與係契約之一種，一經合法成立，即生效力，當事人均應受其拘束，除贈與人依法撤銷贈與外，贈與契約並不因贈與人事後反悔而當然無效或不存在（最高法院98年度台上字第1954號民事判決參照）。又民法第408條第1項規定：「贈與物之權利未移轉前，贈與人得撤銷其贈與。其一部已移轉者，得就其未移轉之部分撤銷之」。　　　
　　⒋準物權行為，係以直接發生物權以外財產權權利變動為目的之法律行為，為處分行為之一種，如債權或無體財產權之讓與等是。專利權為無體財產權，其讓與於讓與人與受讓人互相表示意思一致，即生權利變動之效果，該專利權之讓與合意，為準物權契約之性質，與其原因行為之債權契約有別，原則具獨立性與無因性（最高法院113年度台上字第719號民事判決參照）。
　　⒌本件相關時序如下：
　　　⑴被上訴人與上訴人許博於112年4月12日簽訂系爭和解書（甲證1），其中第三條約定，被上訴人同意於上訴人許博履行和解書第二條約定後，撤回前案訴訟，並不再追究上訴人許博及北大壓花四家公司之民刑事責任。
      ⑵上訴人許博就前案訴訟，於112年4月20日提出言詞辯論意旨狀以應對同年5月4日言詞辯論後，隨即於翌日（同年4月21日）委託律師寄發存證信函予被上訴人，表示：「......本人（即上訴人許博）為息事寧人......基於請紘碩企業股份有限公司（即被上訴人）撤回訴訟之前提條件下同意將本人所有之新型專利M634825號無償讓與紘碩企業股份有限公司，而今發現被詐騙之嫌疑，紘碩企業股份有限公司僅撤回該案對本人部分之撤回，而對聯喬公司等人之部分竟未撤回，......顯然有故意詐欺本人之和解誠意，故依民法第92條第1項規定......撤銷該和解被詐欺之意思表示.......又依民法第408條第1項規定......撤銷本人無償贈與」等語（甲證3），經被上訴人於同年月24日收受（乙許證6）。
　　　⑶被上訴人於112年4月25日撤回前案訴訟全部，本院於同年月26日發函通知並取消庭期，經被上訴人之訴訟代理人於同日收受，上訴人許博及聯喬公司、郭東陵之訴訟代理人於同年月28日收受（前案訴訟卷二第263至273頁）。　
　　　⑷被上訴人於112年4月26日，持乙許證1-1之讓與契約書，就系爭新型專利權申請專利權讓與登記，經智慧局於同年5月8日通知被上訴人補正讓與人（即上訴人許博）之簽章，嗣於同年6月30日以被上訴人未補正讓與人（即上訴人許博）之簽章為由，作成不予受理之處分（丁證1，原審卷二第69至78頁）。
　　　⑸被上訴人於112年4月26日，持乙許證1-2之讓與契約書，就系爭發明專利案申請專利申請權讓與登記，經智慧局於同年6月29日通知被上訴人補正讓與人（即上訴人許博）之簽章（丁證2，原審卷二第185至193頁）。
　　　⑹被上訴人於112年7月3日委託律師發函上訴人許博，要求其履行和解書約定，配合辦理系爭新型專利權移轉登記（甲證4）；嗣於同年8月11日對上訴人許博提起本件訴訟。而上訴人於同年8月25日就系爭二專利簽訂系爭轉讓協議書（乙許證3），並於同年9月15日申請讓與登記，智慧局於同年月26日就系爭發明申請案申請權讓與登記部分准予備查（原審卷二第209頁，及乙楊證1）。
　　⒍被上訴人與上訴人許博於112年4月12日所簽訂之系爭和解書（甲證1）及系爭讓與契約書（乙許證1、甲證7），其讓與標的，除系爭新型專利權外，包括系爭發明申請權：
　　　⑴系爭二專利係上訴人許博於111年6月10日，向智慧局就相同創作同時申請發明專利及新型專利，經智慧局於同年8月16日形式審查核准新型專利（即系爭新型專利）；至該一案兩請之發明（即系爭發明專利申請案），經智慧局於112年9月28日為不予專利之審定，上訴人楊進丁於同年11月28日申請再審查，嗣於同年12月16日經智慧局將系爭發明申請案公開，至本件於114年3月12日言詞辯論終結時仍在審查中（丁證5-1）。
　　　⑵被上訴人與上訴人許博於112年4月12日係同時簽訂系爭和解書及系爭讓與契約書。系爭和解書第二條約定：「乙方（即上訴人許博）同意新型第M634825號『電腦自動化不規則塑染布疋之加工系統』之專利權益全部合意無償讓與甲方（即被上訴人）。」雙方同時就系爭新型專利及系爭發明申請案簽訂讓與契約書各1份，足見被上訴人與上訴人許博確實就系爭二專利有讓與之合意，自應受其拘束，亦即上訴人許博已同意將系爭新型專利與系爭發明申請案之專利權益全部合意無償讓與被上訴人，系爭新型專利權及系爭發明申請權已發生讓與之效力，其後即須向智慧局申辦移轉登記。
　　　⑶上訴人許博辯稱：伊同意將系爭新型專利權贈與給被上訴人，但系爭發明專利之專利權益未在和解契約約定範圍，實乃被上訴人趁上訴人以為是一式兩份的情況下，偷渡讓上訴人許博誤簽其上云云，惟此為被上訴人所否認。觀諸系爭讓與契約書，均就系爭二專利之專利類別（新型/發明）、號數（公告號、證書號/申請號）及專利名稱下方加劃底線，而如前所述，系爭發明申請案係於112年12月16日公開，即雙方於同年4月12日簽訂當時，系爭發明申請案尚未公開，被上訴人無從知悉此申請案之申請號及名稱，唯有上訴人許博能將此詳細資訊提供記載於乙許證1-1、甲證7-1之讓與契約書上。此外，上訴人許博於同年8月29日收受起訴狀繕本（原審卷一第53頁）後，於同年9月22日所提之答辯狀，敘明於同年4月12日簽訂系爭和解書當時，同意將系爭二專利贈與被上訴人，並提出乙許證1之系爭讓與契約書2份為證（原審卷一第57頁之答辯狀第3頁第㈡項），均未提及前述僅贈與系爭新型專利，以及被上訴人趁其以為是一式兩份的情況下，偷渡讓其誤簽其上等情。故上訴人許博此部分主張並非可採。　
　　⒎依系爭和解書第三條約定，被上訴人撤回前案訴訟及不再追究上訴人許博及北大壓花四家公司之民刑事責任，係以「於上訴人許博履行和解書第二條約定後」為要件，亦即上訴人許博需先履行無償讓與系爭新型專利予被上訴人之義務，雖被上訴人與上訴人許博已於112年4月12日簽約當日同時簽訂系爭讓與契約書（乙許證1），惟尚未完成移轉登記之程序，上訴人許博即於同年月21日以甲證3稱被上訴人僅撤回其本人之訴而未撤回其餘二人，認被上訴人施用詐術，而表示撤銷和解及贈與之意思表示。然被上訴人於同年月25日已撤回前案訴訟之全部，包含對上訴人許博及其餘二人之訴，上訴人許博並未提出任何證據證明被上訴人有何以「僅撤回對上訴人許博之訴而未撤回其餘二人」等不真實事實，使其陷於錯誤而同意和解及無償贈與之行為，難認被上訴人於簽訂系爭和解書時有對上訴人許博施行詐術，故其依民法第92條及第408條規定，撤銷該和解及贈與，並非可採。
　　⒏上訴人許博又主張被上訴人於112年4月25日撤回前案訴訟後，於113年2月29日改以昊紡股份有限公司（下稱昊紡公司）之名義，以同一事件為由，復對聯喬公司及其法定代理人郭東陵提出侵害專利權有關財產爭議等訴訟（下稱後案訴訟，起訴狀為乙許證7），有民法第148條規定權利濫用情事，上訴人許博亦得依民法第92條第1項前段規定，撤銷系爭和解契約之意思表示，並依同法第408條第1項前段規定，撤銷乙許證1所為之贈與行為云云。縱使被上訴人及昊紡公司之董監事彼此間有家族關係，然此二公司於法律上為二獨立不同之法人，昊紡公司並非系爭和解書之締約當事人，不受其拘束，而昊紡公司本為專利權人，細繹後案之起訴內容，昊紡公司主張聯喬公司等於前案訴訟撤回後仍繼續侵害專利權，聲請保全證據獲准（本院112年度民專抗字第6號裁定）後，繼而依法於30日內提起本案訴訟，是以後案之原因事實與前案訴訟有所不同，則昊紡公司提起後案訴訟行使其專利權，難認被上訴人有上訴人許博所指規避系爭和解書第三條之約定而違反民法第148條誠實信用原則。上訴人許博以昊紡公司於113年2月29日提起之後案訴訟，主張被上訴人於112年4月12日對其施用詐術而簽訂系爭和解書及系爭轉讓契約書，且違反系爭和解書之約定，依民法第92條第1項前段及同法第408條第1項規定撤銷上開和解契約及贈與契約，即屬無據。
　　⒐綜上，系爭和解書及贈與仍屬有效。　
　㈡上訴人於112年8月25日簽訂之系爭轉讓協議書為通謀虛偽意思表示，而依民法第87條第1項規定為無效：
　　⒈表意人與相對人通謀而為虛偽之意思表示者，其意思表示無效，為民法第87條前段所明定。所謂通謀為虛偽意思表示，乃指表意人與相對人互相故意為非真意之表示而言。
　　⒉被上訴人主張上訴人為通謀簽訂對價不相當之轉讓協議書，上訴人許博並於112年9月15日向智慧局申請辦理轉讓系爭新型專利登記予上訴人楊進丁，且系爭發明申請案申請權亦轉讓上訴人楊進丁等情，即被上訴人係主張上訴人間轉讓系爭二專利之法律關係不存在，上訴人對此有所爭執，致被上訴人在私法上是否能請求讓與系爭二專利處於不明確情形而有不安狀態存在，且此不安狀態得以確認判決除去，故被上訴人提起本件確認之訴有確認利益。　
　　⒊系爭轉讓協議書為通謀虛偽意思表示而無效：　
　　　⑴被上訴人於112年8月11日提起本件訴訟，原起訴請求上訴人許博將系爭二專利移轉與被上訴人，上訴人於同年月25日即簽訂系爭轉讓協議書，將之轉讓予上訴人楊進丁，並經公證（乙許證3），除約定系爭二專利案轉讓上訴人楊進丁「所有及使用」外，又商定上訴人楊進丁受讓後，自同年12月31日起，每年給付上訴人許博權利金新臺幣（下同）3萬元，至132年12月31日止。
　　　⑵被上訴人因上訴人就系爭二專利案簽訂系爭轉讓協議書，為免上訴人先為轉讓登記，另向本院聲請假處分，經本院112年度民全字第6號裁定准許。上訴人許博對該裁定提起抗告，並提出由上訴人楊進丁出具之切結書，其上記載：上訴人楊進丁就系爭二專利案「願無條件同意許博於任何時間、任何地點使用，絕無異議，並同意依許博之指示隨時移轉登記予許博或許博所指定之第三人，如有違反，願給付違約金新台幣60萬元」等語（甲證6），上訴人楊進丁並提前於同年8月30日匯款3萬元予上訴人許博（乙楊證2匯款單）。
　　　⑶上訴人楊進丁稱其為從事布料加工，其使用系爭二專利案是為替客戶加工布料等情（原審卷第234頁之答辯三狀）。然上訴人楊進丁勞保資料顯示其自98年起一直由北強壓花企業有限公司（下稱北強壓花公司）申報（原審卷二第5至15頁），該公司即被上訴人與上訴人許博之系爭和解書第三條所約定，被上訴人不再追究由上訴人許博及其妻黃美經營之北大壓花四家公司之一；又上訴人辦理系爭二專利案均委任蔡坤旺專利師（原審卷二第63、147、245頁之專利委任書），而委任人所載地址皆設於○○市○○區之北強壓花公司址。
　　　⑷綜上，上訴人楊進丁既與上訴人許博簽訂系爭轉讓協議書，並約定系爭二專利案由上訴人楊進丁「所有及使用」，上訴人楊進丁就系爭二專利案得完全自由處分，然上訴人楊進丁又切結願無條件同意上訴人許博使用之，且容許依上訴人許博指示隨時移轉登記，並負擔如有違反切結意旨之違約金等情，則其所簽署之切結書與其取得系爭二專利案之轉讓協議內容全然不一致。況上訴人楊進丁既受讓系爭二專利，為何要每年支付權利金3萬元予上訴人許博？更於本件訴訟112年8月11日起訴、上訴人許博於同年月29日收受起訴狀繕本（原審卷一第11、53頁）後，上訴人楊進丁提前於同年8月30日匯款3萬元予上訴人許博（乙楊證2），顯與常情不符。再者，上訴人楊進丁長年都由北強壓花公司為其投保單位，而辦理系爭二專利案代理事宜，上訴人均同時委請相同專利師，通訊地址相同，而上訴人楊進丁就其取得系爭二專利案後，如何使用未提出相關證明，因之，上訴人楊進丁與上訴人許博關係頗深，堪認上訴人楊進丁知悉上訴人許博為規避轉讓系爭二專利予被上訴人之事實，而同意簽署系爭轉讓協議書及切結書，構成通謀虛偽意思表示，故上訴人於112年8月25日簽訂系爭轉讓協議書之系爭二專利轉讓法律關係因出於通謀虛偽意思表示而無效。
　㈢被上訴人得依民法第767條第2項準用第1項中段規定，請求被上訴人許博將系爭新型專利之專利權移轉登記：　
　　⒈按民法第767條規定：「（第1項）所有人對於無權占有或侵奪其所有物者，得請求返還之。對於妨害其所有權者，得請求除去之。有妨害其所有權之虞者，得請求防止之。（第2項）前項規定，於所有權以外之物權，準用之。」本條第1項中段所謂妨害，係指以占有以外方法，客觀上不法侵害所有權或阻礙所有人之圓滿行使其所有權之行為或事實而言；而所謂「不法」，僅須所有人對於行為人之妨害，於法令上並無容忍之義務為已足，並非以行為人之妨害具有刑事責任或有民事上無效、得撤銷事由為必要（最高法院88年度台上字第2420號民事判決意旨參照)。準此，所有權以外之專利權人如遇妨害其行使專利權者，亦得依前開規定主張權利。　　
　　⒉如前所述，系爭新型專利權已於112年4月12日發生讓與之效力，本應接續辦理向智慧局申請移轉登記之程序，惟上訴人許博於同年月21日以甲證3撤銷和解及贈與，被上訴人於同年月25日撤回前案訴訟全部，於同年月26日向智慧局申請讓與登記，因未能補正讓與人（即上訴人許博）之簽章未果，雖經被上訴人於同年8月11日提起本件訴訟，上訴人即於同年月25日通謀虛偽簽訂系爭轉讓協議書，上訴人許博將系爭二專利轉讓予上訴人楊進丁，並於同年9月15日申請讓與登記（原審卷二第79至91、189至207頁），智慧局於同年月26日就系爭發明申請案申請權讓與登記部分准予備查（原審卷二第209頁，及乙楊證1）。因此，上訴人許博前開行為，阻礙被上訴人圓滿行使系爭新型專利之專利權，依前揭說明，被上訴人基於民法第767條第2項準用中段除去妨害所有權規定，請求上訴人許博將系爭新型專利轉讓登記予被上訴人，應屬有據。
　㈣被上訴人得依民法第179條規定，請求上訴人楊進丁將系爭發明申請案之申請權移轉登記予被上訴人：
　　⒈按無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其
　　　利益，民法第179條前段定有明文。又「非給付型之不當得利」中之「權益侵害之不當得利」，由於受益人之受益非由於受損人之給付行為而來，而係因受益人之侵害事實而受有利益，因此祇要受益人有侵害事實存在，該侵害行為即為「無法律上之原因」，受損人自不必再就不當得利之「無法律上之原因」負舉證責任，如受益人主張其有受益之「法律上之原因」，即應由其就此有利之事實負舉證責任。又「非給付型之不當得利」中之「權益侵害之不當得利」，凡因侵害取得本應歸屬於他人權益內容而受利益，致他人受損害，欠缺正當性，亦即以侵害行為取得應歸屬他人權益內容之利益，而從法秩權益歸屬之價值判斷上不具保有利益之正當性者，即應構成「無法律上之原因」而成立不當得利（最高法院100年度台上字第899號、 111年度台上字第2563號民事判決參照）。
　　⒉我國專利法就專利權異動係採登記對抗要件，此觀專利法第14條第1項「繼受專利申請權者，如在申請時非以繼受人名義申請專利，或未在申請後向專利專責機關申請變更名義者，不得以之對抗第三人。」、第62條第1項、第120條、第142條第1項「發明/新型/設計專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。」規定自明，即前述權利變動只要當事人有此意思表示，且符合法定登記以外其他權利變動之要件，則權利變動即發生效力，登記與否只是對抗第三人之要件，蓋專利權及申請權為無體財產權，具有準物權性，無法依動產物權交付，乃依不動產物權採登記之公示方法，並採登記對抗主義。惟上開規定旨在保護交易行為之第三人，並非侵權行為人。
　　⒊被上訴人主張上訴人之系爭轉讓協議書為通謀虛偽意思表示而無效，請求上訴人楊進丁將系爭發明申請權移轉登記等語；上訴人則辯稱上訴人許博已撤銷系爭和解書及贈與，故而將系爭二專利讓與上訴人楊進丁，且智慧局亦就系爭發明申請權讓與登記准予備查，依專利法第120條準用第62條第1項規定，已生對抗被上訴人之效力云云。基此，上訴人所述應屬「權益侵害之不當得利」，祇要上訴人楊進丁（受益人）有侵害事實存在，該侵害行為即為「無法律上之原因」，被上訴人（受損人）自不必再就不當得利之「無法律上之原因」負舉證責任；上訴人楊進丁係以系爭轉讓協議書為其取得系爭發明申請權之法律上原因，即應由其就其有受益之「法律上之原因」此有利之事實負舉證責任。
　　⒋關於系爭發明申請權，被上訴人與上訴人許博簽訂系爭讓與契約書（乙許證1-1、甲證7-1）時，即生讓與被上訴人之效力，尚未及申請讓與登記，上訴人即出於通謀虛偽意思表示而簽訂系爭轉讓協議書（乙許證3），上訴人許博並於同年9月15日申請讓與登記予上訴人楊進丁，智慧局於同年月26日就系爭發明申請案申請權讓與登記部分准予備查（乙楊證1）。然上訴人間系爭轉讓協議書因通謀虛偽依民法第87條第1項規定而為無效，上訴人楊進丁以此通謀虛偽無效之轉讓協議書（即侵害行為）取得應歸屬於被上訴人權益內容之利益（即系爭發明申請權），核屬「權益侵害之不當得利」。上訴人楊進丁雖因上訴人許博之讓與及申請讓與登記之行為而經智慧局就該讓與登記部分准予備查，然專利異動登記純為專利行政管理程序，上訴人楊進丁是否保有系爭發明申請權之正當權利，仍應綜觀當事人間法律關係為斷。本件從法秩權益歸屬之價值判斷上，上訴人楊進丁不具保有利益（即系爭發明申請權）之正當性，應構成「無法律上之原因」而成立不當得利，不得對被上訴人主張已經讓與登記而生對抗之效力。上訴人辯稱系爭和解書及贈與均已撤銷，故上訴人許博得將系爭二專利讓與上訴人楊進丁云云，委無可採。因此，被上訴人依民法第179條規定，請求上訴人楊進丁將系爭發明申請案申請權移轉登記與被上訴人，自屬有據。
[bookmark: _Hlk183160649]
七、結論：
　　綜上所述，上訴人許博依民法第92條第1項及第408條第1項規定，撤銷和解及贈與之意思表示，不生效力，被上訴人與上訴人許博之系爭和解書仍屬有效，被上訴人依民法第767條第2項準用第1項中段規定，請求上訴人將系爭新型專利權移轉登記與被上訴人，為有理由；上訴人簽立之系爭轉讓協議書，因係通謀虛偽意思表示，依民法第87條規定應屬無效，故被上訴人先位請求確認該轉讓協議書（即系爭二專利之讓與法律關係）不存在，並依民法第179條不當得利規定，請求上訴人楊進丁將系爭發明申請案申請權移轉登記與被上訴人，亦有理由，均應准許。從而，原審為上訴人敗訴之判決，於法並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。另確認之訴之標的係以法律關係之存否或證書真偽為原則，就原判決主文第1項「確認被告許博與被告楊進丁於民國112年8月25日簽訂之『轉讓協議書』不存在。」爰補充如主文第三項所示。
八、本件被上訴人先位之訴有理由，自毋庸就其備位之訴裁判。本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經本院斟酌後，認均不足以影響本判決之結果，爰不逐一詳予論駁，併此敘明。　　　　
據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條、第85條第1項，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　21　　日
                          智慧財產第一庭
                            審判長法  官　汪漢卿
                                  法  官　陳端宜
                                  法  官　蔡惠如
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本)，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。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　　114 　年　　4 　　月　　30　　日
    　　　　　　　　　　　　　    書記官　邱于婷
附註：
民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴
人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為
法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法
院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

智慧財產及商業法院民事判決  

113年度民專上字第17號

上  訴  人  許博 

訴訟代理人  陳鄭權律師（兼上一人及次一人之送達代收人）

            楊安騏律師

上  訴  人  楊進丁    

訴訟代理人  周盈孜律師（兼送達代收人）

被上訴人    紘碩企業股份有限公司

法定代理人  呂柏霖 

訴訟代理人  蔣文正律師（兼上一人及次一人之送達代收人）

            何娜瑩律師

上列當事人間請求專利權移轉登記等事件，上訴人對於中華民國113年6月26日本院112年度民專訴字第57號第一審判決提起上訴，本院於114年3月12日言詞辯論終結，判決如下：

    主  文

一、上訴駁回。

二、第二審訴訟費用由上訴人負擔。　　

三、原判決主文第1項補充為「確認被告許博與被告楊進丁於民國112年8月25日簽訂之『轉讓協議書』（即新型第M634825號『電腦自動化不規則塑染布疋之加工系統』專利之專利權，及發明專利第111121617號『布料暈染之加工方法』申請權之讓與法律關係）不存在」。　　　　

　　事實及理由

一、程序方面：

　㈠本件於智慧財產案件審理法民國112年8月30日修正施行前已繫屬於本院，依修正施行後之第75條第1項規定，適用修正施行前之規定（下稱智審法）。

　㈡上訴人許博及楊進丁上訴聲明均原為：「⒈原判決廢棄。⒉被上訴人在第一審之訴駁回。」（本院卷第33、37頁），嗣上訴人楊進丁更正為「⒈原判決不利於上訴人楊進丁部分廢棄。⒉上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴駁回。」（本院卷第136頁），上訴人許博更正為「⒈原判決不利於上訴人許博部分廢棄。⒉上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴駁回。」（本院卷第153頁），經被上訴人表示沒有意見（本院卷第154頁），前述更正係使其聲明更加明確，非屬訴之變更或追加，應予准許。

　㈢本件簡稱如下表所示；相關證據及其編號如附表1所示。　

簡稱 內容 系爭新型專利 新型第M634825號「電腦自動化不規則塑染布疋之加工系統」專利（甲證2、丁證1） 系爭發明申請案 第111121617號「布料暈染之加工方法」發明專利申請案（丁證2） 系爭二專利 系爭發明申請案與系爭新型專利 系爭和解書 被上訴人與上訴人許博於112年4月12日簽訂之和解書（甲證1） 系爭讓與契約書 被上訴人與上訴人許博於112年4月12日簽訂之讓與契約書（乙許證1、甲證7） 系爭發明申請案（乙許證1-1、甲證7-1） 系爭新型專利（乙許證1-2、甲證7-2） 系爭轉讓協議書 上訴人許博與楊進丁於112年8月25日就系爭二專利簽訂轉讓協議書（乙許證3） 前案訴訟 本院111年度民專訴字第68號民事事件 

二、被上訴人之主張：

　㈠被上訴人曾於111年8月間基於專利授權之專屬被授權人地位，對上訴人許博及訴外人聯喬有限公司（下稱聯喬公司）、郭東陵提起排除專利權侵害及損害賠償訴訟（本院111年度民專訴字第68號民事事件，即前案訴訟），嗣被上訴人與上訴人許博於112年4月12日簽署和解書（甲證1，即系爭和解書），上訴人許博同意將新型第M634825號「電腦自動化不規則塑染布疋之加工系統」專利（即系爭新型專利）全部無償讓與被上訴人，被上訴人則承諾於上訴人許博履行上開約定後，撤回前案訴訟。詎上訴人許博於同年4月21日以存證信函稱：被上訴人僅撤回前案訴訟對許博之起訴，而未撤回對聯喬公司及郭東陵部分，認被上訴人有詐騙嫌疑，依民法第92條第1項規定撤銷同意和解之意思表示，並依同法第408條第1項規定撤銷系爭新型專利之贈與等語（甲證3）。被上訴人仍於同年月25日撤回前案訴訟全部，亦依系爭和解書約定，不再追究由上訴人許博與其配偶黃美負責經營之北大壓花有限公司、北大企業社、北富壓花有限公司、北強壓花企業有限公司（下稱北大壓花四家公司）民、刑事責任，被上訴人絕無欺瞞詐騙情事，上訴人許博所為撤銷和解及贈與之意思表示，於法無據。

　㈡被上訴人於112年7月3日發函要求上訴人許博於函到10日內配合辦理專利權移轉（甲證4），惟未獲回覆，被上訴人即於同年8月11日提起本件訴訟。上訴人許博竟於同年月25日與上訴人楊進丁就系爭新型專利及第111121617號「布料暈染之加工方法」發明專利申請案（即系爭發明申請案）簽訂「轉讓協議書」（乙許證3。即系爭轉讓協議書），以顯非常理之契約條款及方式轉讓，意欲規避系爭和解書之義務。系爭新型專利雖尚未移轉登記，但上訴人楊進丁已受讓系爭發明申請案（乙楊證1），被上訴人即聲請假處分，經本院112年度民全字第6號裁定准許，已就系爭二專利為禁止處分之登記（甲證5）。

　㈢上訴人簽訂系爭轉讓協議書為通謀虛偽意思表示，依民法第87條第1項規定，應為無效，被上訴人先位請求確認系爭轉讓協議書不存在，並依同法第767條第2項準用第1項中段、第179條規定，請求上訴人許博及楊進丁各自將系爭新型專利及系爭發明申請案移轉登記與被上訴人。又上訴人簽訂系爭轉讓協議書，意圖損害被上訴人依法請求上訴人許博移轉專利權登記，被上訴人依同法第244條第2、4項、第767條第2項準用第1項中段規定及系爭和解書第2條約定，備位請求撤銷上訴人上開轉讓系爭發明申請案之讓與行為，將之回復為上訴人許博所有，及上訴人許博移轉系爭二專利與被上訴人。

三、上訴人許博之抗辯：

　㈠被上訴人提起前案訴訟，上訴人許博飽受精神壓力折磨，乃同意與被上訴人達成和解，上訴人許博信賴被上訴人會依系爭和解書第3條約定撤回前案全部訴訟，乃簽立讓與契約書（乙許證1、甲證7，下稱系爭讓與契約書），同意將系爭二專利贈與被上訴人。詎被上訴人嗣後僅撤回前案訴訟對上訴人許博之訴，而未撤回對聯喬公司及郭東陵之訴，上訴人許博乃於112年4月21日以存證信函（甲證3），依民法第92條第1項前段及同法第408條第1項前段規定撤銷系爭和解契約及贈與契約。

　㈡被上訴人雖於收受上開存證信函後，又撤回對聯喬公司及郭東陵之訴，然上訴人許博撤銷系爭和解書及贈與契約在前，被上訴人縱然事後撤回對該二人之訴訟，亦與已失效之系爭和解書無涉，故被上訴人依系爭和解書請求移轉系爭二專利，自屬無據。另被上訴人雖主張上訴人係通謀虛偽意思表示簽訂系爭轉讓協議書，或有詐害其請求上訴人許博移轉系爭二專利之行為，然均未提出任何證據證明，自不足採。

　㈢被上訴人於113年2月29日又對聯喬公司及郭東陵提出侵害專利權訴訟，其原因事實與前案訴訟相同，顯係規避系爭和解書第3條之約定，違反民法第148條誠實信用原則。

四、上訴人楊進丁之抗辯：

　　上訴人楊進丁對於被上訴人與上訴人許博間之紛爭毫無所悉，實屬善意第三人，被上訴人無權向上訴人楊進丁請求返還系爭二專利，至多僅餘剩被上訴人與上訴人許博間是否存有債務不履行問題，實與上訴人楊進丁無關。又上訴人許博就系爭二專利之處分權未曾受限制，本得依專利法第6條第1項規定自行處分，且上訴人許博已將系爭發明專利申請權 讓與上訴人楊進丁，並經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）核准備查（乙楊證1，原審卷一第175頁），依同法第120條準用第62條第1項規定，已生對抗被上訴人之效力。　　

五、上訴及答辯聲明：

    原審為上訴人敗訴之判決，上訴人提起上訴，聲明如下：

　㈠上訴人許博聲明：

　　⒈原判決不利於上訴人許博部分廢棄。

　　⒉上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴駁回。

　㈡上訴人楊進丁聲明：

　　⒈原判決不利上訴人楊進丁部分廢棄。

　　⒉上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴駁回。

　㈢被上訴人則答辯聲明：上訴駁回。　　　　

六、得心證之理由：

　  兩造之不爭執事項及爭點如附表2、3所示。茲分述如下：

　㈠上訴人許博不得依民法第92條第1項規定撤銷同意和解之意思表示（甲證1），亦不得依同法第408條第1項規定撤銷贈與契約（乙許證1）：

　　⒈按稱和解者，謂當事人約定，互相讓步，以終止爭執或防止爭執發生之契約，民法第736條定有明文。次按和解原由兩造互相讓步而成立，和解之後任何一方所受之不利益均屬其讓步之結果，不能據為撤銷之理由，是以和解契約合法成立，兩造當事人即均應受該契約之拘束，縱當事人一造因而受不利益之結果，亦不得事後翻異，更就和解前之法律關係再行主張（最高法院19年上字第1964號判決先例意旨參照）。

　　⒉民法第92條第1項規定：「因被詐欺或被脅迫而為意思表示者，表意人得撤銷其意思表示。但詐欺係由第三人所為者，以相對人明知其事實或可得而知者為限，始得撤銷之。」本項前段規定，因被詐欺而為意思表示者，表意人得撤銷其意思表示，所欲保護之法益為「表意者意思表示形成過程之自由」。所稱詐欺行為，係指對於表意人意思形成過程屬於重要而有影響之不真實事實，表示其為真實，使他人陷於錯誤、加深錯誤或保持錯誤者而言（最高法院110年度台上字第2922號民事判決參照）。　　　

　　⒊贈與係契約之一種，一經合法成立，即生效力，當事人均應受其拘束，除贈與人依法撤銷贈與外，贈與契約並不因贈與人事後反悔而當然無效或不存在（最高法院98年度台上字第1954號民事判決參照）。又民法第408條第1項規定：「贈與物之權利未移轉前，贈與人得撤銷其贈與。其一部已移轉者，得就其未移轉之部分撤銷之」。　　　

　　⒋準物權行為，係以直接發生物權以外財產權權利變動為目的之法律行為，為處分行為之一種，如債權或無體財產權之讓與等是。專利權為無體財產權，其讓與於讓與人與受讓人互相表示意思一致，即生權利變動之效果，該專利權之讓與合意，為準物權契約之性質，與其原因行為之債權契約有別，原則具獨立性與無因性（最高法院113年度台上字第719號民事判決參照）。

　　⒌本件相關時序如下：

　　　⑴被上訴人與上訴人許博於112年4月12日簽訂系爭和解書（甲證1），其中第三條約定，被上訴人同意於上訴人許博履行和解書第二條約定後，撤回前案訴訟，並不再追究上訴人許博及北大壓花四家公司之民刑事責任。

      ⑵上訴人許博就前案訴訟，於112年4月20日提出言詞辯論意旨狀以應對同年5月4日言詞辯論後，隨即於翌日（同年4月21日）委託律師寄發存證信函予被上訴人，表示：「......本人（即上訴人許博）為息事寧人......基於請紘碩企業股份有限公司（即被上訴人）撤回訴訟之前提條件下同意將本人所有之新型專利M634825號無償讓與紘碩企業股份有限公司，而今發現被詐騙之嫌疑，紘碩企業股份有限公司僅撤回該案對本人部分之撤回，而對聯喬公司等人之部分竟未撤回，......顯然有故意詐欺本人之和解誠意，故依民法第92條第1項規定......撤銷該和解被詐欺之意思表示.......又依民法第408條第1項規定......撤銷本人無償贈與」等語（甲證3），經被上訴人於同年月24日收受（乙許證6）。

　　　⑶被上訴人於112年4月25日撤回前案訴訟全部，本院於同年月26日發函通知並取消庭期，經被上訴人之訴訟代理人於同日收受，上訴人許博及聯喬公司、郭東陵之訴訟代理人於同年月28日收受（前案訴訟卷二第263至273頁）。　

　　　⑷被上訴人於112年4月26日，持乙許證1-1之讓與契約書，就系爭新型專利權申請專利權讓與登記，經智慧局於同年5月8日通知被上訴人補正讓與人（即上訴人許博）之簽章，嗣於同年6月30日以被上訴人未補正讓與人（即上訴人許博）之簽章為由，作成不予受理之處分（丁證1，原審卷二第69至78頁）。

　　　⑸被上訴人於112年4月26日，持乙許證1-2之讓與契約書，就系爭發明專利案申請專利申請權讓與登記，經智慧局於同年6月29日通知被上訴人補正讓與人（即上訴人許博）之簽章（丁證2，原審卷二第185至193頁）。

　　　⑹被上訴人於112年7月3日委託律師發函上訴人許博，要求其履行和解書約定，配合辦理系爭新型專利權移轉登記（甲證4）；嗣於同年8月11日對上訴人許博提起本件訴訟。而上訴人於同年8月25日就系爭二專利簽訂系爭轉讓協議書（乙許證3），並於同年9月15日申請讓與登記，智慧局於同年月26日就系爭發明申請案申請權讓與登記部分准予備查（原審卷二第209頁，及乙楊證1）。

　　⒍被上訴人與上訴人許博於112年4月12日所簽訂之系爭和解書（甲證1）及系爭讓與契約書（乙許證1、甲證7），其讓與標的，除系爭新型專利權外，包括系爭發明申請權：

　　　⑴系爭二專利係上訴人許博於111年6月10日，向智慧局就相同創作同時申請發明專利及新型專利，經智慧局於同年8月16日形式審查核准新型專利（即系爭新型專利）；至該一案兩請之發明（即系爭發明專利申請案），經智慧局於112年9月28日為不予專利之審定，上訴人楊進丁於同年11月28日申請再審查，嗣於同年12月16日經智慧局將系爭發明申請案公開，至本件於114年3月12日言詞辯論終結時仍在審查中（丁證5-1）。

　　　⑵被上訴人與上訴人許博於112年4月12日係同時簽訂系爭和解書及系爭讓與契約書。系爭和解書第二條約定：「乙方（即上訴人許博）同意新型第M634825號『電腦自動化不規則塑染布疋之加工系統』之專利權益全部合意無償讓與甲方（即被上訴人）。」雙方同時就系爭新型專利及系爭發明申請案簽訂讓與契約書各1份，足見被上訴人與上訴人許博確實就系爭二專利有讓與之合意，自應受其拘束，亦即上訴人許博已同意將系爭新型專利與系爭發明申請案之專利權益全部合意無償讓與被上訴人，系爭新型專利權及系爭發明申請權已發生讓與之效力，其後即須向智慧局申辦移轉登記。

　　　⑶上訴人許博辯稱：伊同意將系爭新型專利權贈與給被上訴人，但系爭發明專利之專利權益未在和解契約約定範圍，實乃被上訴人趁上訴人以為是一式兩份的情況下，偷渡讓上訴人許博誤簽其上云云，惟此為被上訴人所否認。觀諸系爭讓與契約書，均就系爭二專利之專利類別（新型/發明）、號數（公告號、證書號/申請號）及專利名稱下方加劃底線，而如前所述，系爭發明申請案係於112年12月16日公開，即雙方於同年4月12日簽訂當時，系爭發明申請案尚未公開，被上訴人無從知悉此申請案之申請號及名稱，唯有上訴人許博能將此詳細資訊提供記載於乙許證1-1、甲證7-1之讓與契約書上。此外，上訴人許博於同年8月29日收受起訴狀繕本（原審卷一第53頁）後，於同年9月22日所提之答辯狀，敘明於同年4月12日簽訂系爭和解書當時，同意將系爭二專利贈與被上訴人，並提出乙許證1之系爭讓與契約書2份為證（原審卷一第57頁之答辯狀第3頁第㈡項），均未提及前述僅贈與系爭新型專利，以及被上訴人趁其以為是一式兩份的情況下，偷渡讓其誤簽其上等情。故上訴人許博此部分主張並非可採。　

　　⒎依系爭和解書第三條約定，被上訴人撤回前案訴訟及不再追究上訴人許博及北大壓花四家公司之民刑事責任，係以「於上訴人許博履行和解書第二條約定後」為要件，亦即上訴人許博需先履行無償讓與系爭新型專利予被上訴人之義務，雖被上訴人與上訴人許博已於112年4月12日簽約當日同時簽訂系爭讓與契約書（乙許證1），惟尚未完成移轉登記之程序，上訴人許博即於同年月21日以甲證3稱被上訴人僅撤回其本人之訴而未撤回其餘二人，認被上訴人施用詐術，而表示撤銷和解及贈與之意思表示。然被上訴人於同年月25日已撤回前案訴訟之全部，包含對上訴人許博及其餘二人之訴，上訴人許博並未提出任何證據證明被上訴人有何以「僅撤回對上訴人許博之訴而未撤回其餘二人」等不真實事實，使其陷於錯誤而同意和解及無償贈與之行為，難認被上訴人於簽訂系爭和解書時有對上訴人許博施行詐術，故其依民法第92條及第408條規定，撤銷該和解及贈與，並非可採。

　　⒏上訴人許博又主張被上訴人於112年4月25日撤回前案訴訟後，於113年2月29日改以昊紡股份有限公司（下稱昊紡公司）之名義，以同一事件為由，復對聯喬公司及其法定代理人郭東陵提出侵害專利權有關財產爭議等訴訟（下稱後案訴訟，起訴狀為乙許證7），有民法第148條規定權利濫用情事，上訴人許博亦得依民法第92條第1項前段規定，撤銷系爭和解契約之意思表示，並依同法第408條第1項前段規定，撤銷乙許證1所為之贈與行為云云。縱使被上訴人及昊紡公司之董監事彼此間有家族關係，然此二公司於法律上為二獨立不同之法人，昊紡公司並非系爭和解書之締約當事人，不受其拘束，而昊紡公司本為專利權人，細繹後案之起訴內容，昊紡公司主張聯喬公司等於前案訴訟撤回後仍繼續侵害專利權，聲請保全證據獲准（本院112年度民專抗字第6號裁定）後，繼而依法於30日內提起本案訴訟，是以後案之原因事實與前案訴訟有所不同，則昊紡公司提起後案訴訟行使其專利權，難認被上訴人有上訴人許博所指規避系爭和解書第三條之約定而違反民法第148條誠實信用原則。上訴人許博以昊紡公司於113年2月29日提起之後案訴訟，主張被上訴人於112年4月12日對其施用詐術而簽訂系爭和解書及系爭轉讓契約書，且違反系爭和解書之約定，依民法第92條第1項前段及同法第408條第1項規定撤銷上開和解契約及贈與契約，即屬無據。

　　⒐綜上，系爭和解書及贈與仍屬有效。　

　㈡上訴人於112年8月25日簽訂之系爭轉讓協議書為通謀虛偽意思表示，而依民法第87條第1項規定為無效：

　　⒈表意人與相對人通謀而為虛偽之意思表示者，其意思表示無效，為民法第87條前段所明定。所謂通謀為虛偽意思表示，乃指表意人與相對人互相故意為非真意之表示而言。

　　⒉被上訴人主張上訴人為通謀簽訂對價不相當之轉讓協議書，上訴人許博並於112年9月15日向智慧局申請辦理轉讓系爭新型專利登記予上訴人楊進丁，且系爭發明申請案申請權亦轉讓上訴人楊進丁等情，即被上訴人係主張上訴人間轉讓系爭二專利之法律關係不存在，上訴人對此有所爭執，致被上訴人在私法上是否能請求讓與系爭二專利處於不明確情形而有不安狀態存在，且此不安狀態得以確認判決除去，故被上訴人提起本件確認之訴有確認利益。　

　　⒊系爭轉讓協議書為通謀虛偽意思表示而無效：　

　　　⑴被上訴人於112年8月11日提起本件訴訟，原起訴請求上訴人許博將系爭二專利移轉與被上訴人，上訴人於同年月25日即簽訂系爭轉讓協議書，將之轉讓予上訴人楊進丁，並經公證（乙許證3），除約定系爭二專利案轉讓上訴人楊進丁「所有及使用」外，又商定上訴人楊進丁受讓後，自同年12月31日起，每年給付上訴人許博權利金新臺幣（下同）3萬元，至132年12月31日止。

　　　⑵被上訴人因上訴人就系爭二專利案簽訂系爭轉讓協議書，為免上訴人先為轉讓登記，另向本院聲請假處分，經本院112年度民全字第6號裁定准許。上訴人許博對該裁定提起抗告，並提出由上訴人楊進丁出具之切結書，其上記載：上訴人楊進丁就系爭二專利案「願無條件同意許博於任何時間、任何地點使用，絕無異議，並同意依許博之指示隨時移轉登記予許博或許博所指定之第三人，如有違反，願給付違約金新台幣60萬元」等語（甲證6），上訴人楊進丁並提前於同年8月30日匯款3萬元予上訴人許博（乙楊證2匯款單）。

　　　⑶上訴人楊進丁稱其為從事布料加工，其使用系爭二專利案是為替客戶加工布料等情（原審卷第234頁之答辯三狀）。然上訴人楊進丁勞保資料顯示其自98年起一直由北強壓花企業有限公司（下稱北強壓花公司）申報（原審卷二第5至15頁），該公司即被上訴人與上訴人許博之系爭和解書第三條所約定，被上訴人不再追究由上訴人許博及其妻黃美經營之北大壓花四家公司之一；又上訴人辦理系爭二專利案均委任蔡坤旺專利師（原審卷二第63、147、245頁之專利委任書），而委任人所載地址皆設於○○市○○區之北強壓花公司址。

　　　⑷綜上，上訴人楊進丁既與上訴人許博簽訂系爭轉讓協議書，並約定系爭二專利案由上訴人楊進丁「所有及使用」，上訴人楊進丁就系爭二專利案得完全自由處分，然上訴人楊進丁又切結願無條件同意上訴人許博使用之，且容許依上訴人許博指示隨時移轉登記，並負擔如有違反切結意旨之違約金等情，則其所簽署之切結書與其取得系爭二專利案之轉讓協議內容全然不一致。況上訴人楊進丁既受讓系爭二專利，為何要每年支付權利金3萬元予上訴人許博？更於本件訴訟112年8月11日起訴、上訴人許博於同年月29日收受起訴狀繕本（原審卷一第11、53頁）後，上訴人楊進丁提前於同年8月30日匯款3萬元予上訴人許博（乙楊證2），顯與常情不符。再者，上訴人楊進丁長年都由北強壓花公司為其投保單位，而辦理系爭二專利案代理事宜，上訴人均同時委請相同專利師，通訊地址相同，而上訴人楊進丁就其取得系爭二專利案後，如何使用未提出相關證明，因之，上訴人楊進丁與上訴人許博關係頗深，堪認上訴人楊進丁知悉上訴人許博為規避轉讓系爭二專利予被上訴人之事實，而同意簽署系爭轉讓協議書及切結書，構成通謀虛偽意思表示，故上訴人於112年8月25日簽訂系爭轉讓協議書之系爭二專利轉讓法律關係因出於通謀虛偽意思表示而無效。

　㈢被上訴人得依民法第767條第2項準用第1項中段規定，請求被上訴人許博將系爭新型專利之專利權移轉登記：　

　　⒈按民法第767條規定：「（第1項）所有人對於無權占有或侵奪其所有物者，得請求返還之。對於妨害其所有權者，得請求除去之。有妨害其所有權之虞者，得請求防止之。（第2項）前項規定，於所有權以外之物權，準用之。」本條第1項中段所謂妨害，係指以占有以外方法，客觀上不法侵害所有權或阻礙所有人之圓滿行使其所有權之行為或事實而言；而所謂「不法」，僅須所有人對於行為人之妨害，於法令上並無容忍之義務為已足，並非以行為人之妨害具有刑事責任或有民事上無效、得撤銷事由為必要（最高法院88年度台上字第2420號民事判決意旨參照)。準此，所有權以外之專利權人如遇妨害其行使專利權者，亦得依前開規定主張權利。　　

　　⒉如前所述，系爭新型專利權已於112年4月12日發生讓與之效力，本應接續辦理向智慧局申請移轉登記之程序，惟上訴人許博於同年月21日以甲證3撤銷和解及贈與，被上訴人於同年月25日撤回前案訴訟全部，於同年月26日向智慧局申請讓與登記，因未能補正讓與人（即上訴人許博）之簽章未果，雖經被上訴人於同年8月11日提起本件訴訟，上訴人即於同年月25日通謀虛偽簽訂系爭轉讓協議書，上訴人許博將系爭二專利轉讓予上訴人楊進丁，並於同年9月15日申請讓與登記（原審卷二第79至91、189至207頁），智慧局於同年月26日就系爭發明申請案申請權讓與登記部分准予備查（原審卷二第209頁，及乙楊證1）。因此，上訴人許博前開行為，阻礙被上訴人圓滿行使系爭新型專利之專利權，依前揭說明，被上訴人基於民法第767條第2項準用中段除去妨害所有權規定，請求上訴人許博將系爭新型專利轉讓登記予被上訴人，應屬有據。

　㈣被上訴人得依民法第179條規定，請求上訴人楊進丁將系爭發明申請案之申請權移轉登記予被上訴人：

　　⒈按無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其

　　　利益，民法第179條前段定有明文。又「非給付型之不當得利」中之「權益侵害之不當得利」，由於受益人之受益非由於受損人之給付行為而來，而係因受益人之侵害事實而受有利益，因此祇要受益人有侵害事實存在，該侵害行為即為「無法律上之原因」，受損人自不必再就不當得利之「無法律上之原因」負舉證責任，如受益人主張其有受益之「法律上之原因」，即應由其就此有利之事實負舉證責任。又「非給付型之不當得利」中之「權益侵害之不當得利」，凡因侵害取得本應歸屬於他人權益內容而受利益，致他人受損害，欠缺正當性，亦即以侵害行為取得應歸屬他人權益內容之利益，而從法秩權益歸屬之價值判斷上不具保有利益之正當性者，即應構成「無法律上之原因」而成立不當得利（最高法院100年度台上字第899號、 111年度台上字第2563號民事判決參照）。

　　⒉我國專利法就專利權異動係採登記對抗要件，此觀專利法第14條第1項「繼受專利申請權者，如在申請時非以繼受人名義申請專利，或未在申請後向專利專責機關申請變更名義者，不得以之對抗第三人。」、第62條第1項、第120條、第142條第1項「發明/新型/設計專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。」規定自明，即前述權利變動只要當事人有此意思表示，且符合法定登記以外其他權利變動之要件，則權利變動即發生效力，登記與否只是對抗第三人之要件，蓋專利權及申請權為無體財產權，具有準物權性，無法依動產物權交付，乃依不動產物權採登記之公示方法，並採登記對抗主義。惟上開規定旨在保護交易行為之第三人，並非侵權行為人。

　　⒊被上訴人主張上訴人之系爭轉讓協議書為通謀虛偽意思表示而無效，請求上訴人楊進丁將系爭發明申請權移轉登記等語；上訴人則辯稱上訴人許博已撤銷系爭和解書及贈與，故而將系爭二專利讓與上訴人楊進丁，且智慧局亦就系爭發明申請權讓與登記准予備查，依專利法第120條準用第62條第1項規定，已生對抗被上訴人之效力云云。基此，上訴人所述應屬「權益侵害之不當得利」，祇要上訴人楊進丁（受益人）有侵害事實存在，該侵害行為即為「無法律上之原因」，被上訴人（受損人）自不必再就不當得利之「無法律上之原因」負舉證責任；上訴人楊進丁係以系爭轉讓協議書為其取得系爭發明申請權之法律上原因，即應由其就其有受益之「法律上之原因」此有利之事實負舉證責任。

　　⒋關於系爭發明申請權，被上訴人與上訴人許博簽訂系爭讓與契約書（乙許證1-1、甲證7-1）時，即生讓與被上訴人之效力，尚未及申請讓與登記，上訴人即出於通謀虛偽意思表示而簽訂系爭轉讓協議書（乙許證3），上訴人許博並於同年9月15日申請讓與登記予上訴人楊進丁，智慧局於同年月26日就系爭發明申請案申請權讓與登記部分准予備查（乙楊證1）。然上訴人間系爭轉讓協議書因通謀虛偽依民法第87條第1項規定而為無效，上訴人楊進丁以此通謀虛偽無效之轉讓協議書（即侵害行為）取得應歸屬於被上訴人權益內容之利益（即系爭發明申請權），核屬「權益侵害之不當得利」。上訴人楊進丁雖因上訴人許博之讓與及申請讓與登記之行為而經智慧局就該讓與登記部分准予備查，然專利異動登記純為專利行政管理程序，上訴人楊進丁是否保有系爭發明申請權之正當權利，仍應綜觀當事人間法律關係為斷。本件從法秩權益歸屬之價值判斷上，上訴人楊進丁不具保有利益（即系爭發明申請權）之正當性，應構成「無法律上之原因」而成立不當得利，不得對被上訴人主張已經讓與登記而生對抗之效力。上訴人辯稱系爭和解書及贈與均已撤銷，故上訴人許博得將系爭二專利讓與上訴人楊進丁云云，委無可採。因此，被上訴人依民法第179條規定，請求上訴人楊進丁將系爭發明申請案申請權移轉登記與被上訴人，自屬有據。



七、結論：

　　綜上所述，上訴人許博依民法第92條第1項及第408條第1項規定，撤銷和解及贈與之意思表示，不生效力，被上訴人與上訴人許博之系爭和解書仍屬有效，被上訴人依民法第767條第2項準用第1項中段規定，請求上訴人將系爭新型專利權移轉登記與被上訴人，為有理由；上訴人簽立之系爭轉讓協議書，因係通謀虛偽意思表示，依民法第87條規定應屬無效，故被上訴人先位請求確認該轉讓協議書（即系爭二專利之讓與法律關係）不存在，並依民法第179條不當得利規定，請求上訴人楊進丁將系爭發明申請案申請權移轉登記與被上訴人，亦有理由，均應准許。從而，原審為上訴人敗訴之判決，於法並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。另確認之訴之標的係以法律關係之存否或證書真偽為原則，就原判決主文第1項「確認被告許博與被告楊進丁於民國112年8月25日簽訂之『轉讓協議書』不存在。」爰補充如主文第三項所示。

八、本件被上訴人先位之訴有理由，自毋庸就其備位之訴裁判。本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經本院斟酌後，認均不足以影響本判決之結果，爰不逐一詳予論駁，併此敘明。　　　　

據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條、第85條第1項，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　21　　日

                          智慧財產第一庭

                            審判長法  官　汪漢卿

                                  法  官　陳端宜

                                  法  官　蔡惠如

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本)，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。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　　114 　年　　4 　　月　　30　　日

    　　　　　　　　　　　　　    書記官　邱于婷

附註：

民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴

人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為

法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法

院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。



