
最高法院民事判決最高法院民事判決

112年度台上字第2702號

上  訴  人  大將作工業股份有限公司

法定代理人  王彥博                               

訴訟代理人  練家雄律師

被 上訴 人  健鑫環境工程股份有限公司

法定代理人  吳子卿       

訴訟代理人  徐偉峯律師

            尤彰澤律師

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中

華民國112年8月4日智慧財產及商業法院第二審判決（111年度民

專上字第30號），提起上訴，本院判決如下：

    主  文

原判決除假執行部分外廢棄，發回智慧財產及商業法院。

    理  由

一、本件係現行智慧財產案件審理法於民國（下未註明紀元者，

均同）112年8月30日施行前繫屬於法院之智慧財產民事事

件，依該法第75條第1項前段規定，應適用修正前之規定，

合先敘明。

二、被上訴人主張：伊為我國第M501449號「具有鏈條鬆弛感應

機制的迴轉式欄污柵」新型專利(下稱系爭專利)之專利權

人，上訴人於102年間以總價新臺幣（下同）2,400萬元標得

訴外人台灣電力股份有限公司(下稱台電公司)之「大林電廠

更新改建計畫ME07循環水進水口區攔污設備製造安裝工程」

(下稱系爭工程)，其製造、安裝之迴轉式攔污柵（下稱系爭

產品），構成系爭專利請求項1至9之文義侵權或均等侵權，

依財政部所公布102年度營利事業各業所得額暨同業利潤標

準（下稱系爭利潤標準）以15%計算，上訴人獲有360萬元之

利潤，爰依專利法第120條準用第96條第1項、第2項、第97

條第1項第2款規定，求為命上訴人給付360萬元，及自起訴

狀送達翌日起算之法定遲延利息，並不得自行或使第三人直
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接或間接製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而

進口商品名稱為「迴轉式攔污柵」之產品(含有鍊條鬆弛感

應機制)，亦不得為其他一切侵害系爭專利之行為（下合稱

本件請求）之判決。

三、上訴人以：伊提供予台電公司核能火力發電工程處南部施工

處（下稱南部施工處）之「迴轉式攔污柵操作及維護手冊」

（下稱系爭手冊），僅用於系爭產品之設計規劃及審核，並

無揭露鏈條鬆弛感應機制之實際組成構件、技術手段與作動

關係，應比對系爭產品與系爭專利以判定該產品是否侵害系

爭專利權。系爭產品以摩擦桿與摩擦輪迎面接觸方式作動，

與系爭專利係由觸動桿跟觸動部之點接觸作動方式不同，未

落入系爭專利請求項1至9之文義範圍，亦不構成均等侵權。

又伊提出之西元1985年9月17日公告之美國第4541930號專利

案、西元2013年1月23日公開之大陸地區第000000000A號

「一種迴轉濾網式格柵除污機」專利案、西元2009年5月6日

公開之大陸地區第000000000A號「乘客傳送設備」專利案

（下分稱乙證3、4、5）已揭露迴轉式攔污柵源於國外發電

廠或水處理設備等先前習知技術，乙證3、4、5或乙證4、5

之組合均足以證明系爭專利請求項1至9不具進步性。另伊於

系爭專利申請日即103年11月25日前，已於同年1月27日提供

系爭產品細部設計圖予南部施工處，系爭專利之效力不及於

該設計圖，自不及於伊根據該設計圖安裝系爭產品於台電公

司大林發電廠（下稱大林電廠）之行為。再者，伊就系爭工

程總利潤僅有131萬5,240元，依系爭產品佔系爭工程總價比

例18%計算，伊所獲利潤僅為23萬6,743元，感應機制以2萬

元計算，占系爭產品單價400萬元之0.5%，伊所獲利潤屬於

系爭產品者僅1,184元，上訴人請求伊賠償360萬元，並無理

由等詞，資為抗辯。

四、原審廢棄第一審所為駁回被上訴人本件請求之判決，改判准

　　如其所聲明，係以：被上訴人為系爭專利之專利權人，專利

權期間自104年5月21日起至113年11月24日止。上訴人於102
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年間以系爭產品單價400萬元(未稅)、總價2,400萬元得標系

爭工程，已安裝、施作系爭產品完畢。本件以系爭產品實物

作為比對對象顯有困難，系爭手冊之內容與系爭產品實物相

同，經以之作為與系爭專利比對之依據，系爭產品為系爭專

利請求項1如原判決附表（下稱附表）2所示要件編號1A、1

B、1C、1D、1E、1G之文義所讀取，未為附表2所示要件編號

1F、1H之文義所讀取，系爭產品未落入系爭專利請求項1之

文義範圍，系爭專利請求項2至9均為請求項1之直接附屬項

或間接附屬項，系爭產品亦未落入系爭專利請求項2至9之文

義範圍。系爭產品摩擦輪之輪狀構造屬已知元件，簡單替換

系爭專利請求項1觸發桿之桿狀構造，乃所屬技術領域具通

常知識者所能輕易完成，系爭產品利用弧板觸動感應齒輪，

與系爭專利請求項1利用觸動部觸動觸動桿，其作動方式僅

因觸動桿與摩擦輪形狀不同而導致「撥動」及「滾動」之差

異，兩者技術手段實質相同。又系爭產品與系爭專利皆係利

用兩物體接觸碰撞以達成使條狀物伸長之功能，兩者功能完

全相同。另系爭產品與系爭專利藉由前揭技術手段，使伸長

之條狀物於行經該感應器時觸發該感應器並切斷該動力裝置

之動力供應，兩者產生之結果亦完全相同，是系爭產品與系

爭專利請求項1要件編號1F、1H構成均等，侵害系爭專利請

求項1之權利範圍。系爭手冊未揭露鍊條鬆弛感知器為一近

接開關，是系爭產品未為系爭專利請求項2之「其中，該感

應器為一近接開關。」技術特徵所文義讀取，惟系爭專利請

求項2以近接開關感應觸發條，與系爭產品以設置感知器作

為感知感應齒輪位移齒條之手段，皆係利用感應器感應物體

之技術，系爭專利所屬技術領域具通常知識者，依系爭專利

請求項2近接開關，即能輕易變化如系爭產品所採之手段，

兩者技術手段實質相同，且均係利用感應器感應物體之相同

功能達到使攔污柵停止運作之相同結果，系爭產品與系爭專

利請求項2所進一步界定之技術特徵構成均等，均等侵害系

爭專利請求項2之權利範圍。系爭產品為系爭專利請求項3如
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附表3所示要件編號3J「該傳動機構進一步包括一齒輪以及

設置於該齒輪中心的一連動部」、3K「該觸發條上設置有一

齒部並且透過該齒部與該齒輪嚙合」之文義所讀取，而其感

應齒輪3構造與觸動桿桿狀構造不同，未為請求項3如附表3

所示要件編號3L、3M之文義所讀取，惟與系爭專利均係採物

體接觸碰撞之技術達成使條狀物伸長之功能，並藉此使伸長

之條狀物於行經該感應器時觸發該感應器並切斷該動力裝置

之動力供應，兩者係以實質相同之技術手段，達成相同之功

能，並得到相同之結果，故系爭產品均等落入系爭專利請求

項3之權利範圍。又系爭產品均等落入系爭專利請求項1之權

利範圍，復落入系爭專利請求項4進一步界定之「其中，該

觸動部為具有圓弧形狀的一觸動板。」技術特徵文義範圍，

則系爭產品已均等落入系爭專利請求項4之權利範圍。系爭

手冊所載鍊條鬆弛感知機構並未揭露複數個阻力調整元件，

用以調整位移齒排之移動阻力，是系爭產品未為系爭專利請

求項5進一步界定之「其中，該傳動機構上設置有複數個阻

力調整元件，用以調整該觸動桿的移動阻力」技術特徵所文

義讀取，依全要件原則，系爭產品亦不符合均等論，未落入

系爭專利請求項5之權利範圍。系爭專利請求項6係直接附屬

於請求項5，間接附屬於請求項1，進一步界定「根據申請專

利範圍第5項所述之迴轉式欄污柵，其中，該等阻力調整元

件為設置在該傳動機構之四個角落處的四個調整螺帽。」之

技術特徵，系爭產品既未落入系爭專利請求項5之權利範

圍，自未落入系爭專利請求項6之權利範圍。系爭手冊所載

鍊條鬆弛感知機構並未揭露複數個固定孔，是系爭產品未為

系爭專利請求項7進一步界定之「其中，該傳動機構上設置

有複數個固定孔，該傳動機構係透過複數個固定元件穿過該

固定孔固定於該等篩網結構之其中之一的該側邊。」之技術

特徵所文義讀取，依全要件原則，系爭產品亦不符合均等

論，未落入系爭專利請求項7之權利範圍。系爭專利請求項8

係直接附屬於請求項7，間接附屬於請求項1，進一步界定
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「根據申請專利範圍第7項所述之迴轉式欄污柵，其中，該

等固定孔為長橢圓形的形狀。」之技術特徵，系爭產品既未

落入系爭專利請求項7之權利範圍，亦未落入系爭專利請求

項8之權利範圍。系爭產品之迴轉式攔污柵結構、剖面圖上

方圖式揭露清洗管12具有複數噴嘴16，設置在迴轉式攔污柵

之頂部正上方與該集污槽13相對應之位置處，可完全對應系

爭專利請求項9之「進一步包括一高壓噴洗裝置，其係設置

在該迴轉式欄污柵的頂部正上方與該污物收集斗相對應的位

置處。」技術特徵，均等落入系爭專利請求項9之權利範

圍。乙證3、4、5均未揭露系爭專利請求項1如附表2所示要

件編號1E至1H（原判決誤載為E至H）之技術特徵，乙證3、

4、5之組合亦無法輕易完成系爭專利請求項1之創作，故乙

證3、4、5及乙證4、5之組合均不足以證明系爭專利請求項1

至9不具進步性。依上，系爭產品雖未落入系爭專利請求項1

至9之文義範圍，惟落入系爭專利請求項1至4、9之均等範圍

而侵害系爭專利權。上訴人登記營業項目包含「J101060廢

(污)水處理業」，而系爭產品不論是否具有感應機制，均係

用以清除水中污物，為污水處理業主要營業設備，且上訴人

以此類設備銷售、安裝或維護為營業收入項目，應歸類為污

水處理業，而鍊條鬆弛感知機制乃系爭產品之重要且必要因

素，且系爭產品於出廠前即已區分為具感應裝置或不具感應

裝置兩種結構，上訴人未舉證證明得否嗣後購買零件加裝於

不具感應裝置之迴轉式攔污柵設備，不得僅以感應機制之零

件或物料價格計算其價值。兩造就系爭產品單價400萬元及

系爭工程中安裝系爭產品6套均不爭執，依系爭利潤標準中

類別3700-00之「廢(污)水處理業」之淨利率為15%，則被上

訴人得請求上訴人賠償因侵害行為所得之利益360萬元本

息。系爭產品既有侵害系爭專利權之情形，被上訴人亦得請

求除去、防止侵害。從而，被上訴人依專利法第120條準用

第96條第1項、第2項、第97條第1項第2款規定為本件請求，

為有理由，應予准許等詞，為其判斷之基礎。
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五、本院之判斷：

  ㈠新型專利權之效力，不及於申請前已在國內實施，或已完成

必須之準備者，此觀專利法第120條準用同法第59條第1項第

3款本文規定即明。查上訴人於原審抗辯：伊於系爭專利申

請日即103年11月25日前，已提供系爭產品細部設計圖予南

部施工處，系爭專利之效力不及於該設計圖，自不及於伊根

據該設計圖安裝系爭產品於大林電廠之行為等詞（見一審卷

㈡118、119頁），並提出上訴人103年1月27日（103）將字

第H021-077號函（受文者南部施工處）、系爭產品細部設計

圖光碟為憑（見一審卷㈠401、405頁、卷㈡118、119頁），

此攸關上訴人於系爭專利申請日前是否已完成必須之準備，

而有上開規定之適用，自屬重要之防禦方法。原審未於判決

書理由項下說明其取捨之意見，遽為上訴人不利之判決，自

有判決不備理由之違法。 　

　㈡新型專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損

害賠償，此觀專利法第120條準用同法第96條第2項規定即

明。同法第96條第2項於100年12月21日修正之立法理由為：

「原條文（即修正前同法第84條）第一項修正後分列為第一

項及第二項。依原條文第一項規定，專利侵權之民事救濟方

式，依其性質可分為二大類型，一者為『損害賠償』類型，

依據民法規定，主觀上應以行為人有故意或過失為必要；另

一者是『除去、防止侵害』類型，即原條文第一項後段所定

之侵害排除或防止請求，性質上類似物上請求權之妨害除去

與防止請求，故客觀上以有侵害事實或侵害之虞為已足，毋

須再論行為人之主觀要件。為避免適用上之疑義，爰將侵害

除去與防止請求之類型於第一項明定，其主張不以行為人主

觀上有故意或過失為必要；另於第二項明定關於損害賠償之

請求，應以行為人主觀上有故意或過失為必要，以茲釐清，

並杜爭議。」是專利權人就其專利權遭受侵害而請求損害賠

償，應以行為人主觀上有故意或過失為必要。所謂故意者，

係指行為人對於構成專利侵權之事實，明知並有意使其發生
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者，或預見其發生而其發生並不違背其本意。所謂過失，乃

應注意能注意而不注意，係以行為人是否怠於善良管理人之

注意為斷。又應盡善良管理人之注意義務而欠缺者，係指依

交易上一般觀念，認為有相當知識經驗及誠意之人應盡之注

意而欠缺。行為人已否盡善良管理人之注意義務，應依個案

事實、特性，分別加以考量，因行為人之智識、職業、營業

項目、侵害行為之態樣、危害之嚴重性、被害法益之輕重、

防範避免危害之代價等，而有所不同。查系爭產品未落入系

爭專利請求項1至9之文義範圍，落入系爭專利請求項1至4、

9之均等範圍，均等侵害系爭專利權，為原審認定之事實。

原審未說明上訴人主觀上有何故意或過失侵害系爭專利權，

遽謂其應負損害賠償之責，亦有適用上開規定之違誤。上訴

論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，非無理由。　　

六、據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第477條第1

項、第478條第2項，判決如主文。

中　　華　　民　　國    113   年    11    月     14   日

                      最高法院智慧財產民事第一庭

　　　　                  審判長法官  盧  彥  如

                                法官  周  舒  雁

                                法官  吳  美  蒼

                                法官  陳  容  正

                                法官  蔡  和  憲

本件正本證明與原本無異

                          書　記　官　郭  詩  璿
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  position: relative;
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/*selection color*/
::selection{
  background: #009FCC;
}

.wordbar { 
	background: #009FCC;
}

.barcode {
	font-family: "Free 3 of 9";
}

div {
  -ms-text-justify: inter-ideograph;
}

.justify-para {
  text-align:justify;
  text-align-last:justify
 }
 
.lightbar {
	background : yellow ;
}

#loadingSpinner {
  margin: 100px auto 0;
  width: 70px;
  text-align: center;
}

#loadingSpinner > div {
  width: 18px;
  height: 18px;
  background-color: #333;
  margin-left : 10px;
  border-radius: 100%;
  display: inline-block;
  -webkit-animation: sk-bouncedelay 2.4s infinite ease-in-out both;
  animation: sk-bouncedelay 2.4s infinite ease-in-out both;
}

#loadingSpinner .bounce1 {
  -webkit-animation-delay: -1.2s;
  animation-delay: -1.2s;
}

#loadingSpinner .bounce2 {
  -webkit-animation-delay: -0.6s;
  animation-delay: -0.6s;
}

@-webkit-keyframes sk-bouncedelay {
  0%, 80%, 100% { -webkit-transform: scale(0) }
  40% { -webkit-transform: scale(1.0) }
}

@keyframes sk-bouncedelay {
  0%, 80%, 100% { 
    -webkit-transform: scale(0);
    transform: scale(0);
  } 40% { 
    -webkit-transform: scale(1.0);
    transform: scale(1.0);
  }
}

.resizableS { 
	width: 95%; 
	height: 10px; 
	position:absolute; 
	left : 0; 
	bottom: 0; 
	cursor: s-resize; 
}

.resizableE { 
	width: 10px; 
	height: 95%; 
	position:absolute; 
	right : 0; 
	top: 0; 
	cursor: e-resize; 
}


最高法院民事判決
112年度台上字第2702號
上  訴  人  大將作工業股份有限公司
法定代理人  王彥博                                
訴訟代理人  練家雄律師
被 上訴 人  健鑫環境工程股份有限公司
法定代理人  吳子卿        
訴訟代理人  徐偉峯律師
            尤彰澤律師
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國112年8月4日智慧財產及商業法院第二審判決（111年度民專上字第30號），提起上訴，本院判決如下：
    主  文
原判決除假執行部分外廢棄，發回智慧財產及商業法院。
    理  由
一、本件係現行智慧財產案件審理法於民國（下未註明紀元者，均同）112年8月30日施行前繫屬於法院之智慧財產民事事件，依該法第75條第1項前段規定，應適用修正前之規定，合先敘明。
二、被上訴人主張：伊為我國第M501449號「具有鏈條鬆弛感應機制的迴轉式欄污柵」新型專利(下稱系爭專利)之專利權人，上訴人於102年間以總價新臺幣（下同）2,400萬元標得訴外人台灣電力股份有限公司(下稱台電公司)之「大林電廠更新改建計畫ME07循環水進水口區攔污設備製造安裝工程」(下稱系爭工程)，其製造、安裝之迴轉式攔污柵（下稱系爭產品），構成系爭專利請求項1至9之文義侵權或均等侵權，依財政部所公布102年度營利事業各業所得額暨同業利潤標準（下稱系爭利潤標準）以15%計算，上訴人獲有360萬元之利潤，爰依專利法第120條準用第96條第1項、第2項、第97條第1項第2款規定，求為命上訴人給付360萬元，及自起訴狀送達翌日起算之法定遲延利息，並不得自行或使第三人直接或間接製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口商品名稱為「迴轉式攔污柵」之產品(含有鍊條鬆弛感應機制)，亦不得為其他一切侵害系爭專利之行為（下合稱本件請求）之判決。
三、上訴人以：伊提供予台電公司核能火力發電工程處南部施工處（下稱南部施工處）之「迴轉式攔污柵操作及維護手冊」（下稱系爭手冊），僅用於系爭產品之設計規劃及審核，並無揭露鏈條鬆弛感應機制之實際組成構件、技術手段與作動關係，應比對系爭產品與系爭專利以判定該產品是否侵害系爭專利權。系爭產品以摩擦桿與摩擦輪迎面接觸方式作動，與系爭專利係由觸動桿跟觸動部之點接觸作動方式不同，未落入系爭專利請求項1至9之文義範圍，亦不構成均等侵權。又伊提出之西元1985年9月17日公告之美國第4541930號專利案、西元2013年1月23日公開之大陸地區第000000000A號「一種迴轉濾網式格柵除污機」專利案、西元2009年5月6日公開之大陸地區第000000000A號「乘客傳送設備」專利案（下分稱乙證3、4、5）已揭露迴轉式攔污柵源於國外發電廠或水處理設備等先前習知技術，乙證3、4、5或乙證4、5之組合均足以證明系爭專利請求項1至9不具進步性。另伊於系爭專利申請日即103年11月25日前，已於同年1月27日提供系爭產品細部設計圖予南部施工處，系爭專利之效力不及於該設計圖，自不及於伊根據該設計圖安裝系爭產品於台電公司大林發電廠（下稱大林電廠）之行為。再者，伊就系爭工程總利潤僅有131萬5,240元，依系爭產品佔系爭工程總價比例18%計算，伊所獲利潤僅為23萬6,743元，感應機制以2萬元計算，占系爭產品單價400萬元之0.5%，伊所獲利潤屬於系爭產品者僅1,184元，上訴人請求伊賠償360萬元，並無理由等詞，資為抗辯。
四、原審廢棄第一審所為駁回被上訴人本件請求之判決，改判准
　　如其所聲明，係以：被上訴人為系爭專利之專利權人，專利權期間自104年5月21日起至113年11月24日止。上訴人於102年間以系爭產品單價400萬元(未稅)、總價2,400萬元得標系爭工程，已安裝、施作系爭產品完畢。本件以系爭產品實物作為比對對象顯有困難，系爭手冊之內容與系爭產品實物相同，經以之作為與系爭專利比對之依據，系爭產品為系爭專利請求項1如原判決附表（下稱附表）2所示要件編號1A、1B、1C、1D、1E、1G之文義所讀取，未為附表2所示要件編號1F、1H之文義所讀取，系爭產品未落入系爭專利請求項1之文義範圍，系爭專利請求項2至9均為請求項1之直接附屬項或間接附屬項，系爭產品亦未落入系爭專利請求項2至9之文義範圍。系爭產品摩擦輪之輪狀構造屬已知元件，簡單替換系爭專利請求項1觸發桿之桿狀構造，乃所屬技術領域具通常知識者所能輕易完成，系爭產品利用弧板觸動感應齒輪，與系爭專利請求項1利用觸動部觸動觸動桿，其作動方式僅因觸動桿與摩擦輪形狀不同而導致「撥動」及「滾動」之差異，兩者技術手段實質相同。又系爭產品與系爭專利皆係利用兩物體接觸碰撞以達成使條狀物伸長之功能，兩者功能完全相同。另系爭產品與系爭專利藉由前揭技術手段，使伸長之條狀物於行經該感應器時觸發該感應器並切斷該動力裝置之動力供應，兩者產生之結果亦完全相同，是系爭產品與系爭專利請求項1要件編號1F、1H構成均等，侵害系爭專利請求項1之權利範圍。系爭手冊未揭露鍊條鬆弛感知器為一近接開關，是系爭產品未為系爭專利請求項2之「其中，該感應器為一近接開關。」技術特徵所文義讀取，惟系爭專利請求項2以近接開關感應觸發條，與系爭產品以設置感知器作為感知感應齒輪位移齒條之手段，皆係利用感應器感應物體之技術，系爭專利所屬技術領域具通常知識者，依系爭專利請求項2近接開關，即能輕易變化如系爭產品所採之手段，兩者技術手段實質相同，且均係利用感應器感應物體之相同功能達到使攔污柵停止運作之相同結果，系爭產品與系爭專利請求項2所進一步界定之技術特徵構成均等，均等侵害系爭專利請求項2之權利範圍。系爭產品為系爭專利請求項3如附表3所示要件編號3J「該傳動機構進一步包括一齒輪以及設置於該齒輪中心的一連動部」、3K「該觸發條上設置有一齒部並且透過該齒部與該齒輪嚙合」之文義所讀取，而其感應齒輪3構造與觸動桿桿狀構造不同，未為請求項3如附表3所示要件編號3L、3M之文義所讀取，惟與系爭專利均係採物體接觸碰撞之技術達成使條狀物伸長之功能，並藉此使伸長之條狀物於行經該感應器時觸發該感應器並切斷該動力裝置之動力供應，兩者係以實質相同之技術手段，達成相同之功能，並得到相同之結果，故系爭產品均等落入系爭專利請求項3之權利範圍。又系爭產品均等落入系爭專利請求項1之權利範圍，復落入系爭專利請求項4進一步界定之「其中，該觸動部為具有圓弧形狀的一觸動板。」技術特徵文義範圍，則系爭產品已均等落入系爭專利請求項4之權利範圍。系爭手冊所載鍊條鬆弛感知機構並未揭露複數個阻力調整元件，用以調整位移齒排之移動阻力，是系爭產品未為系爭專利請求項5進一步界定之「其中，該傳動機構上設置有複數個阻力調整元件，用以調整該觸動桿的移動阻力」技術特徵所文義讀取，依全要件原則，系爭產品亦不符合均等論，未落入系爭專利請求項5之權利範圍。系爭專利請求項6係直接附屬於請求項5，間接附屬於請求項1，進一步界定「根據申請專利範圍第5項所述之迴轉式欄污柵，其中，該等阻力調整元件為設置在該傳動機構之四個角落處的四個調整螺帽。」之技術特徵，系爭產品既未落入系爭專利請求項5之權利範圍，自未落入系爭專利請求項6之權利範圍。系爭手冊所載鍊條鬆弛感知機構並未揭露複數個固定孔，是系爭產品未為系爭專利請求項7進一步界定之「其中，該傳動機構上設置有複數個固定孔，該傳動機構係透過複數個固定元件穿過該固定孔固定於該等篩網結構之其中之一的該側邊。」之技術特徵所文義讀取，依全要件原則，系爭產品亦不符合均等論，未落入系爭專利請求項7之權利範圍。系爭專利請求項8係直接附屬於請求項7，間接附屬於請求項1，進一步界定「根據申請專利範圍第7項所述之迴轉式欄污柵，其中，該等固定孔為長橢圓形的形狀。」之技術特徵，系爭產品既未落入系爭專利請求項7之權利範圍，亦未落入系爭專利請求項8之權利範圍。系爭產品之迴轉式攔污柵結構、剖面圖上方圖式揭露清洗管12具有複數噴嘴16，設置在迴轉式攔污柵之頂部正上方與該集污槽13相對應之位置處，可完全對應系爭專利請求項9之「進一步包括一高壓噴洗裝置，其係設置在該迴轉式欄污柵的頂部正上方與該污物收集斗相對應的位置處。」技術特徵，均等落入系爭專利請求項9之權利範圍。乙證3、4、5均未揭露系爭專利請求項1如附表2所示要件編號1E至1H（原判決誤載為E至H）之技術特徵，乙證3、4、5之組合亦無法輕易完成系爭專利請求項1之創作，故乙證3、4、5及乙證4、5之組合均不足以證明系爭專利請求項1至9不具進步性。依上，系爭產品雖未落入系爭專利請求項1至9之文義範圍，惟落入系爭專利請求項1至4、9之均等範圍而侵害系爭專利權。上訴人登記營業項目包含「J101060廢(污)水處理業」，而系爭產品不論是否具有感應機制，均係用以清除水中污物，為污水處理業主要營業設備，且上訴人以此類設備銷售、安裝或維護為營業收入項目，應歸類為污水處理業，而鍊條鬆弛感知機制乃系爭產品之重要且必要因素，且系爭產品於出廠前即已區分為具感應裝置或不具感應裝置兩種結構，上訴人未舉證證明得否嗣後購買零件加裝於不具感應裝置之迴轉式攔污柵設備，不得僅以感應機制之零件或物料價格計算其價值。兩造就系爭產品單價400萬元及系爭工程中安裝系爭產品6套均不爭執，依系爭利潤標準中類別3700-00之「廢(污)水處理業」之淨利率為15%，則被上訴人得請求上訴人賠償因侵害行為所得之利益360萬元本息。系爭產品既有侵害系爭專利權之情形，被上訴人亦得請求除去、防止侵害。從而，被上訴人依專利法第120條準用第96條第1項、第2項、第97條第1項第2款規定為本件請求，為有理由，應予准許等詞，為其判斷之基礎。
五、本院之判斷：
  ㈠新型專利權之效力，不及於申請前已在國內實施，或已完成必須之準備者，此觀專利法第120條準用同法第59條第1項第3款本文規定即明。查上訴人於原審抗辯：伊於系爭專利申請日即103年11月25日前，已提供系爭產品細部設計圖予南部施工處，系爭專利之效力不及於該設計圖，自不及於伊根據該設計圖安裝系爭產品於大林電廠之行為等詞（見一審卷㈡118、119頁），並提出上訴人103年1月27日（103）將字第H021-077號函（受文者南部施工處）、系爭產品細部設計圖光碟為憑（見一審卷㈠401、405頁、卷㈡118、119頁），此攸關上訴人於系爭專利申請日前是否已完成必須之準備，而有上開規定之適用，自屬重要之防禦方法。原審未於判決書理由項下說明其取捨之意見，遽為上訴人不利之判決，自有判決不備理由之違法。 　
　㈡新型專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償，此觀專利法第120條準用同法第96條第2項規定即明。同法第96條第2項於100年12月21日修正之立法理由為：「原條文（即修正前同法第84條）第一項修正後分列為第一項及第二項。依原條文第一項規定，專利侵權之民事救濟方式，依其性質可分為二大類型，一者為『損害賠償』類型，依據民法規定，主觀上應以行為人有故意或過失為必要；另一者是『除去、防止侵害』類型，即原條文第一項後段所定之侵害排除或防止請求，性質上類似物上請求權之妨害除去與防止請求，故客觀上以有侵害事實或侵害之虞為已足，毋須再論行為人之主觀要件。為避免適用上之疑義，爰將侵害除去與防止請求之類型於第一項明定，其主張不以行為人主觀上有故意或過失為必要；另於第二項明定關於損害賠償之請求，應以行為人主觀上有故意或過失為必要，以茲釐清，並杜爭議。」是專利權人就其專利權遭受侵害而請求損害賠償，應以行為人主觀上有故意或過失為必要。所謂故意者，係指行為人對於構成專利侵權之事實，明知並有意使其發生者，或預見其發生而其發生並不違背其本意。所謂過失，乃應注意能注意而不注意，係以行為人是否怠於善良管理人之注意為斷。又應盡善良管理人之注意義務而欠缺者，係指依交易上一般觀念，認為有相當知識經驗及誠意之人應盡之注意而欠缺。行為人已否盡善良管理人之注意義務，應依個案事實、特性，分別加以考量，因行為人之智識、職業、營業項目、侵害行為之態樣、危害之嚴重性、被害法益之輕重、防範避免危害之代價等，而有所不同。查系爭產品未落入系爭專利請求項1至9之文義範圍，落入系爭專利請求項1至4、9之均等範圍，均等侵害系爭專利權，為原審認定之事實。原審未說明上訴人主觀上有何故意或過失侵害系爭專利權，遽謂其應負損害賠償之責，亦有適用上開規定之違誤。上訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，非無理由。　　
六、據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第477條第1項、第478條第2項，判決如主文。
中　　華　　民　　國    113   年    11    月     14   日
                      最高法院智慧財產民事第一庭
　　　　                  審判長法官  盧  彥  如
                                法官  周  舒  雁
                                法官  吳  美  蒼
                                法官  陳  容  正
                                法官  蔡  和  憲
本件正本證明與原本無異
                          書　記　官　郭  詩  璿
中　　華　　民　　國    113   年    11    月    20    日



最高法院民事判決
112年度台上字第2702號
上  訴  人  大將作工業股份有限公司
法定代理人  王彥博                                
訴訟代理人  練家雄律師
被 上訴 人  健鑫環境工程股份有限公司
法定代理人  吳子卿        
訴訟代理人  徐偉峯律師
            尤彰澤律師
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中
華民國112年8月4日智慧財產及商業法院第二審判決（111年度民
專上字第30號），提起上訴，本院判決如下：
    主  文
原判決除假執行部分外廢棄，發回智慧財產及商業法院。
    理  由
一、本件係現行智慧財產案件審理法於民國（下未註明紀元者，
    均同）112年8月30日施行前繫屬於法院之智慧財產民事事件
    ，依該法第75條第1項前段規定，應適用修正前之規定，合
    先敘明。
二、被上訴人主張：伊為我國第M501449號「具有鏈條鬆弛感應
    機制的迴轉式欄污柵」新型專利(下稱系爭專利)之專利權人
    ，上訴人於102年間以總價新臺幣（下同）2,400萬元標得訴
    外人台灣電力股份有限公司(下稱台電公司)之「大林電廠更
    新改建計畫ME07循環水進水口區攔污設備製造安裝工程」(
    下稱系爭工程)，其製造、安裝之迴轉式攔污柵（下稱系爭
    產品），構成系爭專利請求項1至9之文義侵權或均等侵權，
    依財政部所公布102年度營利事業各業所得額暨同業利潤標
    準（下稱系爭利潤標準）以15%計算，上訴人獲有360萬元之
    利潤，爰依專利法第120條準用第96條第1項、第2項、第97
    條第1項第2款規定，求為命上訴人給付360萬元，及自起訴
    狀送達翌日起算之法定遲延利息，並不得自行或使第三人直
    接或間接製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而
    進口商品名稱為「迴轉式攔污柵」之產品(含有鍊條鬆弛感
    應機制)，亦不得為其他一切侵害系爭專利之行為（下合稱
    本件請求）之判決。
三、上訴人以：伊提供予台電公司核能火力發電工程處南部施工
    處（下稱南部施工處）之「迴轉式攔污柵操作及維護手冊」
    （下稱系爭手冊），僅用於系爭產品之設計規劃及審核，並
    無揭露鏈條鬆弛感應機制之實際組成構件、技術手段與作動
    關係，應比對系爭產品與系爭專利以判定該產品是否侵害系
    爭專利權。系爭產品以摩擦桿與摩擦輪迎面接觸方式作動，
    與系爭專利係由觸動桿跟觸動部之點接觸作動方式不同，未
    落入系爭專利請求項1至9之文義範圍，亦不構成均等侵權。
    又伊提出之西元1985年9月17日公告之美國第4541930號專利
    案、西元2013年1月23日公開之大陸地區第000000000A號「
    一種迴轉濾網式格柵除污機」專利案、西元2009年5月6日公
    開之大陸地區第000000000A號「乘客傳送設備」專利案（下
    分稱乙證3、4、5）已揭露迴轉式攔污柵源於國外發電廠或
    水處理設備等先前習知技術，乙證3、4、5或乙證4、5之組
    合均足以證明系爭專利請求項1至9不具進步性。另伊於系爭
    專利申請日即103年11月25日前，已於同年1月27日提供系爭
    產品細部設計圖予南部施工處，系爭專利之效力不及於該設
    計圖，自不及於伊根據該設計圖安裝系爭產品於台電公司大
    林發電廠（下稱大林電廠）之行為。再者，伊就系爭工程總
    利潤僅有131萬5,240元，依系爭產品佔系爭工程總價比例18
    %計算，伊所獲利潤僅為23萬6,743元，感應機制以2萬元計
    算，占系爭產品單價400萬元之0.5%，伊所獲利潤屬於系爭
    產品者僅1,184元，上訴人請求伊賠償360萬元，並無理由等
    詞，資為抗辯。
四、原審廢棄第一審所為駁回被上訴人本件請求之判決，改判准
　　如其所聲明，係以：被上訴人為系爭專利之專利權人，專利
    權期間自104年5月21日起至113年11月24日止。上訴人於102
    年間以系爭產品單價400萬元(未稅)、總價2,400萬元得標系
    爭工程，已安裝、施作系爭產品完畢。本件以系爭產品實物
    作為比對對象顯有困難，系爭手冊之內容與系爭產品實物相
    同，經以之作為與系爭專利比對之依據，系爭產品為系爭專
    利請求項1如原判決附表（下稱附表）2所示要件編號1A、1B
    、1C、1D、1E、1G之文義所讀取，未為附表2所示要件編號1
    F、1H之文義所讀取，系爭產品未落入系爭專利請求項1之文
    義範圍，系爭專利請求項2至9均為請求項1之直接附屬項或
    間接附屬項，系爭產品亦未落入系爭專利請求項2至9之文義
    範圍。系爭產品摩擦輪之輪狀構造屬已知元件，簡單替換系
    爭專利請求項1觸發桿之桿狀構造，乃所屬技術領域具通常
    知識者所能輕易完成，系爭產品利用弧板觸動感應齒輪，與
    系爭專利請求項1利用觸動部觸動觸動桿，其作動方式僅因
    觸動桿與摩擦輪形狀不同而導致「撥動」及「滾動」之差異
    ，兩者技術手段實質相同。又系爭產品與系爭專利皆係利用
    兩物體接觸碰撞以達成使條狀物伸長之功能，兩者功能完全
    相同。另系爭產品與系爭專利藉由前揭技術手段，使伸長之
    條狀物於行經該感應器時觸發該感應器並切斷該動力裝置之
    動力供應，兩者產生之結果亦完全相同，是系爭產品與系爭
    專利請求項1要件編號1F、1H構成均等，侵害系爭專利請求
    項1之權利範圍。系爭手冊未揭露鍊條鬆弛感知器為一近接
    開關，是系爭產品未為系爭專利請求項2之「其中，該感應
    器為一近接開關。」技術特徵所文義讀取，惟系爭專利請求
    項2以近接開關感應觸發條，與系爭產品以設置感知器作為
    感知感應齒輪位移齒條之手段，皆係利用感應器感應物體之
    技術，系爭專利所屬技術領域具通常知識者，依系爭專利請
    求項2近接開關，即能輕易變化如系爭產品所採之手段，兩
    者技術手段實質相同，且均係利用感應器感應物體之相同功
    能達到使攔污柵停止運作之相同結果，系爭產品與系爭專利
    請求項2所進一步界定之技術特徵構成均等，均等侵害系爭
    專利請求項2之權利範圍。系爭產品為系爭專利請求項3如附
    表3所示要件編號3J「該傳動機構進一步包括一齒輪以及設
    置於該齒輪中心的一連動部」、3K「該觸發條上設置有一齒
    部並且透過該齒部與該齒輪嚙合」之文義所讀取，而其感應
    齒輪3構造與觸動桿桿狀構造不同，未為請求項3如附表3所
    示要件編號3L、3M之文義所讀取，惟與系爭專利均係採物體
    接觸碰撞之技術達成使條狀物伸長之功能，並藉此使伸長之
    條狀物於行經該感應器時觸發該感應器並切斷該動力裝置之
    動力供應，兩者係以實質相同之技術手段，達成相同之功能
    ，並得到相同之結果，故系爭產品均等落入系爭專利請求項
    3之權利範圍。又系爭產品均等落入系爭專利請求項1之權利
    範圍，復落入系爭專利請求項4進一步界定之「其中，該觸
    動部為具有圓弧形狀的一觸動板。」技術特徵文義範圍，則
    系爭產品已均等落入系爭專利請求項4之權利範圍。系爭手
    冊所載鍊條鬆弛感知機構並未揭露複數個阻力調整元件，用
    以調整位移齒排之移動阻力，是系爭產品未為系爭專利請求
    項5進一步界定之「其中，該傳動機構上設置有複數個阻力
    調整元件，用以調整該觸動桿的移動阻力」技術特徵所文義
    讀取，依全要件原則，系爭產品亦不符合均等論，未落入系
    爭專利請求項5之權利範圍。系爭專利請求項6係直接附屬於
    請求項5，間接附屬於請求項1，進一步界定「根據申請專利
    範圍第5項所述之迴轉式欄污柵，其中，該等阻力調整元件
    為設置在該傳動機構之四個角落處的四個調整螺帽。」之技
    術特徵，系爭產品既未落入系爭專利請求項5之權利範圍，
    自未落入系爭專利請求項6之權利範圍。系爭手冊所載鍊條
    鬆弛感知機構並未揭露複數個固定孔，是系爭產品未為系爭
    專利請求項7進一步界定之「其中，該傳動機構上設置有複
    數個固定孔，該傳動機構係透過複數個固定元件穿過該固定
    孔固定於該等篩網結構之其中之一的該側邊。」之技術特徵
    所文義讀取，依全要件原則，系爭產品亦不符合均等論，未
    落入系爭專利請求項7之權利範圍。系爭專利請求項8係直接
    附屬於請求項7，間接附屬於請求項1，進一步界定「根據申
    請專利範圍第7項所述之迴轉式欄污柵，其中，該等固定孔
    為長橢圓形的形狀。」之技術特徵，系爭產品既未落入系爭
    專利請求項7之權利範圍，亦未落入系爭專利請求項8之權利
    範圍。系爭產品之迴轉式攔污柵結構、剖面圖上方圖式揭露
    清洗管12具有複數噴嘴16，設置在迴轉式攔污柵之頂部正上
    方與該集污槽13相對應之位置處，可完全對應系爭專利請求
    項9之「進一步包括一高壓噴洗裝置，其係設置在該迴轉式
    欄污柵的頂部正上方與該污物收集斗相對應的位置處。」技
    術特徵，均等落入系爭專利請求項9之權利範圍。乙證3、4
    、5均未揭露系爭專利請求項1如附表2所示要件編號1E至1H
    （原判決誤載為E至H）之技術特徵，乙證3、4、5之組合亦
    無法輕易完成系爭專利請求項1之創作，故乙證3、4、5及乙
    證4、5之組合均不足以證明系爭專利請求項1至9不具進步性
    。依上，系爭產品雖未落入系爭專利請求項1至9之文義範圍
    ，惟落入系爭專利請求項1至4、9之均等範圍而侵害系爭專
    利權。上訴人登記營業項目包含「J101060廢(污)水處理業
    」，而系爭產品不論是否具有感應機制，均係用以清除水中
    污物，為污水處理業主要營業設備，且上訴人以此類設備銷
    售、安裝或維護為營業收入項目，應歸類為污水處理業，而
    鍊條鬆弛感知機制乃系爭產品之重要且必要因素，且系爭產
    品於出廠前即已區分為具感應裝置或不具感應裝置兩種結構
    ，上訴人未舉證證明得否嗣後購買零件加裝於不具感應裝置
    之迴轉式攔污柵設備，不得僅以感應機制之零件或物料價格
    計算其價值。兩造就系爭產品單價400萬元及系爭工程中安
    裝系爭產品6套均不爭執，依系爭利潤標準中類別3700-00之
    「廢(污)水處理業」之淨利率為15%，則被上訴人得請求上
    訴人賠償因侵害行為所得之利益360萬元本息。系爭產品既
    有侵害系爭專利權之情形，被上訴人亦得請求除去、防止侵
    害。從而，被上訴人依專利法第120條準用第96條第1項、第
    2項、第97條第1項第2款規定為本件請求，為有理由，應予
    准許等詞，為其判斷之基礎。
五、本院之判斷：
  ㈠新型專利權之效力，不及於申請前已在國內實施，或已完成
    必須之準備者，此觀專利法第120條準用同法第59條第1項第
    3款本文規定即明。查上訴人於原審抗辯：伊於系爭專利申
    請日即103年11月25日前，已提供系爭產品細部設計圖予南
    部施工處，系爭專利之效力不及於該設計圖，自不及於伊根
    據該設計圖安裝系爭產品於大林電廠之行為等詞（見一審卷
    ㈡118、119頁），並提出上訴人103年1月27日（103）將字第
    H021-077號函（受文者南部施工處）、系爭產品細部設計圖
    光碟為憑（見一審卷㈠401、405頁、卷㈡118、119頁），此攸
    關上訴人於系爭專利申請日前是否已完成必須之準備，而有
    上開規定之適用，自屬重要之防禦方法。原審未於判決書理
    由項下說明其取捨之意見，遽為上訴人不利之判決，自有判
    決不備理由之違法。 　
　㈡新型專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損
    害賠償，此觀專利法第120條準用同法第96條第2項規定即明
    。同法第96條第2項於100年12月21日修正之立法理由為：「
    原條文（即修正前同法第84條）第一項修正後分列為第一項
    及第二項。依原條文第一項規定，專利侵權之民事救濟方式
    ，依其性質可分為二大類型，一者為『損害賠償』類型，依據
    民法規定，主觀上應以行為人有故意或過失為必要；另一者
    是『除去、防止侵害』類型，即原條文第一項後段所定之侵害
    排除或防止請求，性質上類似物上請求權之妨害除去與防止
    請求，故客觀上以有侵害事實或侵害之虞為已足，毋須再論
    行為人之主觀要件。為避免適用上之疑義，爰將侵害除去與
    防止請求之類型於第一項明定，其主張不以行為人主觀上有
    故意或過失為必要；另於第二項明定關於損害賠償之請求，
    應以行為人主觀上有故意或過失為必要，以茲釐清，並杜爭
    議。」是專利權人就其專利權遭受侵害而請求損害賠償，應
    以行為人主觀上有故意或過失為必要。所謂故意者，係指行
    為人對於構成專利侵權之事實，明知並有意使其發生者，或
    預見其發生而其發生並不違背其本意。所謂過失，乃應注意
    能注意而不注意，係以行為人是否怠於善良管理人之注意為
    斷。又應盡善良管理人之注意義務而欠缺者，係指依交易上
    一般觀念，認為有相當知識經驗及誠意之人應盡之注意而欠
    缺。行為人已否盡善良管理人之注意義務，應依個案事實、
    特性，分別加以考量，因行為人之智識、職業、營業項目、
    侵害行為之態樣、危害之嚴重性、被害法益之輕重、防範避
    免危害之代價等，而有所不同。查系爭產品未落入系爭專利
    請求項1至9之文義範圍，落入系爭專利請求項1至4、9之均
    等範圍，均等侵害系爭專利權，為原審認定之事實。原審未
    說明上訴人主觀上有何故意或過失侵害系爭專利權，遽謂其
    應負損害賠償之責，亦有適用上開規定之違誤。上訴論旨，
    指摘原判決違背法令，求予廢棄，非無理由。　　
六、據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第477條第1項
    、第478條第2項，判決如主文。
中　　華　　民　　國    113   年    11    月     14   日
                      最高法院智慧財產民事第一庭
　　　　                  審判長法官  盧  彥  如
                                法官  周  舒  雁
                                法官  吳  美  蒼
                                法官  陳  容  正
                                法官  蔡  和  憲
本件正本證明與原本無異
                          書　記　官　郭  詩  璿
中　　華　　民　　國    113   年    11    月    20    日




最高法院民事判決
112年度台上字第2702號
上  訴  人  大將作工業股份有限公司
法定代理人  王彥博                                
訴訟代理人  練家雄律師
被 上訴 人  健鑫環境工程股份有限公司
法定代理人  吳子卿        
訴訟代理人  徐偉峯律師
            尤彰澤律師
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國112年8月4日智慧財產及商業法院第二審判決（111年度民專上字第30號），提起上訴，本院判決如下：
    主  文
原判決除假執行部分外廢棄，發回智慧財產及商業法院。
    理  由
一、本件係現行智慧財產案件審理法於民國（下未註明紀元者，均同）112年8月30日施行前繫屬於法院之智慧財產民事事件，依該法第75條第1項前段規定，應適用修正前之規定，合先敘明。
二、被上訴人主張：伊為我國第M501449號「具有鏈條鬆弛感應機制的迴轉式欄污柵」新型專利(下稱系爭專利)之專利權人，上訴人於102年間以總價新臺幣（下同）2,400萬元標得訴外人台灣電力股份有限公司(下稱台電公司)之「大林電廠更新改建計畫ME07循環水進水口區攔污設備製造安裝工程」(下稱系爭工程)，其製造、安裝之迴轉式攔污柵（下稱系爭產品），構成系爭專利請求項1至9之文義侵權或均等侵權，依財政部所公布102年度營利事業各業所得額暨同業利潤標準（下稱系爭利潤標準）以15%計算，上訴人獲有360萬元之利潤，爰依專利法第120條準用第96條第1項、第2項、第97條第1項第2款規定，求為命上訴人給付360萬元，及自起訴狀送達翌日起算之法定遲延利息，並不得自行或使第三人直接或間接製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口商品名稱為「迴轉式攔污柵」之產品(含有鍊條鬆弛感應機制)，亦不得為其他一切侵害系爭專利之行為（下合稱本件請求）之判決。
三、上訴人以：伊提供予台電公司核能火力發電工程處南部施工處（下稱南部施工處）之「迴轉式攔污柵操作及維護手冊」（下稱系爭手冊），僅用於系爭產品之設計規劃及審核，並無揭露鏈條鬆弛感應機制之實際組成構件、技術手段與作動關係，應比對系爭產品與系爭專利以判定該產品是否侵害系爭專利權。系爭產品以摩擦桿與摩擦輪迎面接觸方式作動，與系爭專利係由觸動桿跟觸動部之點接觸作動方式不同，未落入系爭專利請求項1至9之文義範圍，亦不構成均等侵權。又伊提出之西元1985年9月17日公告之美國第4541930號專利案、西元2013年1月23日公開之大陸地區第000000000A號「一種迴轉濾網式格柵除污機」專利案、西元2009年5月6日公開之大陸地區第000000000A號「乘客傳送設備」專利案（下分稱乙證3、4、5）已揭露迴轉式攔污柵源於國外發電廠或水處理設備等先前習知技術，乙證3、4、5或乙證4、5之組合均足以證明系爭專利請求項1至9不具進步性。另伊於系爭專利申請日即103年11月25日前，已於同年1月27日提供系爭產品細部設計圖予南部施工處，系爭專利之效力不及於該設計圖，自不及於伊根據該設計圖安裝系爭產品於台電公司大林發電廠（下稱大林電廠）之行為。再者，伊就系爭工程總利潤僅有131萬5,240元，依系爭產品佔系爭工程總價比例18%計算，伊所獲利潤僅為23萬6,743元，感應機制以2萬元計算，占系爭產品單價400萬元之0.5%，伊所獲利潤屬於系爭產品者僅1,184元，上訴人請求伊賠償360萬元，並無理由等詞，資為抗辯。
四、原審廢棄第一審所為駁回被上訴人本件請求之判決，改判准
　　如其所聲明，係以：被上訴人為系爭專利之專利權人，專利權期間自104年5月21日起至113年11月24日止。上訴人於102年間以系爭產品單價400萬元(未稅)、總價2,400萬元得標系爭工程，已安裝、施作系爭產品完畢。本件以系爭產品實物作為比對對象顯有困難，系爭手冊之內容與系爭產品實物相同，經以之作為與系爭專利比對之依據，系爭產品為系爭專利請求項1如原判決附表（下稱附表）2所示要件編號1A、1B、1C、1D、1E、1G之文義所讀取，未為附表2所示要件編號1F、1H之文義所讀取，系爭產品未落入系爭專利請求項1之文義範圍，系爭專利請求項2至9均為請求項1之直接附屬項或間接附屬項，系爭產品亦未落入系爭專利請求項2至9之文義範圍。系爭產品摩擦輪之輪狀構造屬已知元件，簡單替換系爭專利請求項1觸發桿之桿狀構造，乃所屬技術領域具通常知識者所能輕易完成，系爭產品利用弧板觸動感應齒輪，與系爭專利請求項1利用觸動部觸動觸動桿，其作動方式僅因觸動桿與摩擦輪形狀不同而導致「撥動」及「滾動」之差異，兩者技術手段實質相同。又系爭產品與系爭專利皆係利用兩物體接觸碰撞以達成使條狀物伸長之功能，兩者功能完全相同。另系爭產品與系爭專利藉由前揭技術手段，使伸長之條狀物於行經該感應器時觸發該感應器並切斷該動力裝置之動力供應，兩者產生之結果亦完全相同，是系爭產品與系爭專利請求項1要件編號1F、1H構成均等，侵害系爭專利請求項1之權利範圍。系爭手冊未揭露鍊條鬆弛感知器為一近接開關，是系爭產品未為系爭專利請求項2之「其中，該感應器為一近接開關。」技術特徵所文義讀取，惟系爭專利請求項2以近接開關感應觸發條，與系爭產品以設置感知器作為感知感應齒輪位移齒條之手段，皆係利用感應器感應物體之技術，系爭專利所屬技術領域具通常知識者，依系爭專利請求項2近接開關，即能輕易變化如系爭產品所採之手段，兩者技術手段實質相同，且均係利用感應器感應物體之相同功能達到使攔污柵停止運作之相同結果，系爭產品與系爭專利請求項2所進一步界定之技術特徵構成均等，均等侵害系爭專利請求項2之權利範圍。系爭產品為系爭專利請求項3如附表3所示要件編號3J「該傳動機構進一步包括一齒輪以及設置於該齒輪中心的一連動部」、3K「該觸發條上設置有一齒部並且透過該齒部與該齒輪嚙合」之文義所讀取，而其感應齒輪3構造與觸動桿桿狀構造不同，未為請求項3如附表3所示要件編號3L、3M之文義所讀取，惟與系爭專利均係採物體接觸碰撞之技術達成使條狀物伸長之功能，並藉此使伸長之條狀物於行經該感應器時觸發該感應器並切斷該動力裝置之動力供應，兩者係以實質相同之技術手段，達成相同之功能，並得到相同之結果，故系爭產品均等落入系爭專利請求項3之權利範圍。又系爭產品均等落入系爭專利請求項1之權利範圍，復落入系爭專利請求項4進一步界定之「其中，該觸動部為具有圓弧形狀的一觸動板。」技術特徵文義範圍，則系爭產品已均等落入系爭專利請求項4之權利範圍。系爭手冊所載鍊條鬆弛感知機構並未揭露複數個阻力調整元件，用以調整位移齒排之移動阻力，是系爭產品未為系爭專利請求項5進一步界定之「其中，該傳動機構上設置有複數個阻力調整元件，用以調整該觸動桿的移動阻力」技術特徵所文義讀取，依全要件原則，系爭產品亦不符合均等論，未落入系爭專利請求項5之權利範圍。系爭專利請求項6係直接附屬於請求項5，間接附屬於請求項1，進一步界定「根據申請專利範圍第5項所述之迴轉式欄污柵，其中，該等阻力調整元件為設置在該傳動機構之四個角落處的四個調整螺帽。」之技術特徵，系爭產品既未落入系爭專利請求項5之權利範圍，自未落入系爭專利請求項6之權利範圍。系爭手冊所載鍊條鬆弛感知機構並未揭露複數個固定孔，是系爭產品未為系爭專利請求項7進一步界定之「其中，該傳動機構上設置有複數個固定孔，該傳動機構係透過複數個固定元件穿過該固定孔固定於該等篩網結構之其中之一的該側邊。」之技術特徵所文義讀取，依全要件原則，系爭產品亦不符合均等論，未落入系爭專利請求項7之權利範圍。系爭專利請求項8係直接附屬於請求項7，間接附屬於請求項1，進一步界定「根據申請專利範圍第7項所述之迴轉式欄污柵，其中，該等固定孔為長橢圓形的形狀。」之技術特徵，系爭產品既未落入系爭專利請求項7之權利範圍，亦未落入系爭專利請求項8之權利範圍。系爭產品之迴轉式攔污柵結構、剖面圖上方圖式揭露清洗管12具有複數噴嘴16，設置在迴轉式攔污柵之頂部正上方與該集污槽13相對應之位置處，可完全對應系爭專利請求項9之「進一步包括一高壓噴洗裝置，其係設置在該迴轉式欄污柵的頂部正上方與該污物收集斗相對應的位置處。」技術特徵，均等落入系爭專利請求項9之權利範圍。乙證3、4、5均未揭露系爭專利請求項1如附表2所示要件編號1E至1H（原判決誤載為E至H）之技術特徵，乙證3、4、5之組合亦無法輕易完成系爭專利請求項1之創作，故乙證3、4、5及乙證4、5之組合均不足以證明系爭專利請求項1至9不具進步性。依上，系爭產品雖未落入系爭專利請求項1至9之文義範圍，惟落入系爭專利請求項1至4、9之均等範圍而侵害系爭專利權。上訴人登記營業項目包含「J101060廢(污)水處理業」，而系爭產品不論是否具有感應機制，均係用以清除水中污物，為污水處理業主要營業設備，且上訴人以此類設備銷售、安裝或維護為營業收入項目，應歸類為污水處理業，而鍊條鬆弛感知機制乃系爭產品之重要且必要因素，且系爭產品於出廠前即已區分為具感應裝置或不具感應裝置兩種結構，上訴人未舉證證明得否嗣後購買零件加裝於不具感應裝置之迴轉式攔污柵設備，不得僅以感應機制之零件或物料價格計算其價值。兩造就系爭產品單價400萬元及系爭工程中安裝系爭產品6套均不爭執，依系爭利潤標準中類別3700-00之「廢(污)水處理業」之淨利率為15%，則被上訴人得請求上訴人賠償因侵害行為所得之利益360萬元本息。系爭產品既有侵害系爭專利權之情形，被上訴人亦得請求除去、防止侵害。從而，被上訴人依專利法第120條準用第96條第1項、第2項、第97條第1項第2款規定為本件請求，為有理由，應予准許等詞，為其判斷之基礎。
五、本院之判斷：
  ㈠新型專利權之效力，不及於申請前已在國內實施，或已完成必須之準備者，此觀專利法第120條準用同法第59條第1項第3款本文規定即明。查上訴人於原審抗辯：伊於系爭專利申請日即103年11月25日前，已提供系爭產品細部設計圖予南部施工處，系爭專利之效力不及於該設計圖，自不及於伊根據該設計圖安裝系爭產品於大林電廠之行為等詞（見一審卷㈡118、119頁），並提出上訴人103年1月27日（103）將字第H021-077號函（受文者南部施工處）、系爭產品細部設計圖光碟為憑（見一審卷㈠401、405頁、卷㈡118、119頁），此攸關上訴人於系爭專利申請日前是否已完成必須之準備，而有上開規定之適用，自屬重要之防禦方法。原審未於判決書理由項下說明其取捨之意見，遽為上訴人不利之判決，自有判決不備理由之違法。 　
　㈡新型專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償，此觀專利法第120條準用同法第96條第2項規定即明。同法第96條第2項於100年12月21日修正之立法理由為：「原條文（即修正前同法第84條）第一項修正後分列為第一項及第二項。依原條文第一項規定，專利侵權之民事救濟方式，依其性質可分為二大類型，一者為『損害賠償』類型，依據民法規定，主觀上應以行為人有故意或過失為必要；另一者是『除去、防止侵害』類型，即原條文第一項後段所定之侵害排除或防止請求，性質上類似物上請求權之妨害除去與防止請求，故客觀上以有侵害事實或侵害之虞為已足，毋須再論行為人之主觀要件。為避免適用上之疑義，爰將侵害除去與防止請求之類型於第一項明定，其主張不以行為人主觀上有故意或過失為必要；另於第二項明定關於損害賠償之請求，應以行為人主觀上有故意或過失為必要，以茲釐清，並杜爭議。」是專利權人就其專利權遭受侵害而請求損害賠償，應以行為人主觀上有故意或過失為必要。所謂故意者，係指行為人對於構成專利侵權之事實，明知並有意使其發生者，或預見其發生而其發生並不違背其本意。所謂過失，乃應注意能注意而不注意，係以行為人是否怠於善良管理人之注意為斷。又應盡善良管理人之注意義務而欠缺者，係指依交易上一般觀念，認為有相當知識經驗及誠意之人應盡之注意而欠缺。行為人已否盡善良管理人之注意義務，應依個案事實、特性，分別加以考量，因行為人之智識、職業、營業項目、侵害行為之態樣、危害之嚴重性、被害法益之輕重、防範避免危害之代價等，而有所不同。查系爭產品未落入系爭專利請求項1至9之文義範圍，落入系爭專利請求項1至4、9之均等範圍，均等侵害系爭專利權，為原審認定之事實。原審未說明上訴人主觀上有何故意或過失侵害系爭專利權，遽謂其應負損害賠償之責，亦有適用上開規定之違誤。上訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，非無理由。　　
六、據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第477條第1項、第478條第2項，判決如主文。
中　　華　　民　　國    113   年    11    月     14   日
                      最高法院智慧財產民事第一庭
　　　　                  審判長法官  盧  彥  如
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                                法官  吳  美  蒼
                                法官  陳  容  正
                                法官  蔡  和  憲
本件正本證明與原本無異
                          書　記　官　郭  詩  璿
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