
         

                  智慧財產法院民事判決                       01

         　　　　　　　　　　　　　　　　　 108年度民專訴字第99號     02

         原　　　告　　日商沃德天然水股份有限公司（Premium Water,     03

         　　　　　　　Inc.）     04

         法定代理人　　長野成晃     05

         訴訟代理人　　陳和貴律師     06

         　　　　　　　楊益昇律師     07

         　　　　　　　吳宗樺律師     08

         輔　佐　人　　張啟宏     09

          　　　　　　 羅稼珅     10

         被　　　告　　富士山銘水股份有限公司     11

         兼法定代理人　鄭宇恭     12

         共　　　同     13

         訴訟代理人　　李旦律師     14

         　　　　　　　江俊賢律師     15

         　　　　　　　蘇厚安律師     16

         　　　　　　　江日舜     17

         　　　　　　　　　　　　　　1     18

         上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於中華民     19

         國109年10月20日言詞辯論終結，判決如下：     20

             主      文     21

         原告之訴及假執行之聲請均駁回。     22

         訴訟費用由原告負擔。     23

             事實及理由     24

         壹、程序方面：     25

             按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或     26

         1



         

         

             減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255     01

             條第1 項第3 款定有明文。查原告起訴時，訴之聲明第三項     02

             原為：「就第一、二項聲明，原告願供現金或等價之銀行可     03

             轉讓定期存單為擔保，請准宣告假執行。」（本院卷�第14     04

             頁）；嗣於民國109 年10月20日當庭將此部分聲明變更為：     05

             「就第二項聲明，原告願供現金或等價之銀行可轉讓定期存     06

             單為擔保，請准宣告假執行。」（本院卷�第236 頁），原     07

             告所為訴之變更，核屬減縮應受判決事項之聲明，揆諸前揭     08

             規定，並無不合，應予准許。     09

         貳、實體方面：     10

         一、原告主張：     11

           �原告係提供水供應器租賃服務及水供應器用瓶宅配服務之公     12

             司，而「水供應器用瓶」為原告投入大量人力、物力及財力     13

             所研發而成，除已在日本取得專利權外，在中華民國亦已獲     14

             准取得第I412471 號「水供應器用瓶」發明專利（下稱系爭     15

             專利），專利期間自102 年10月21日起至118 年7 月16日止     16

             ，現仍在專利權期間內。而被告富士山銘水股份有限公司（     17

             下稱富士山公司）係一經營飲料製造業、水供應器用瓶及水     18

             供應器銷售業務之公司。詎被告富士山公司未經原告同意或     19

             授權，即進口、販賣且於官方網頁上展示「富士山天然礦泉     20

             水」、「12L 環保壓縮瓶」之瓶裝產品（下稱系爭產品），     21

             經原告購入系爭產品並委請台灣國際專利法律事務所進行專     22

             利侵害鑑定，鑑定結果認系爭產品落入系爭專利請求項1 之     23

             專利權範圍。     24

           �原告於108 年7 月25日、108 年8 月20日寄發警告函予被告     25

             富士山公司，惟被告富士山公司回函就原告請求置若罔聞。     26
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             為避免被告富士山公司就系爭產品任意變更型號或名稱後再     01

             予製造銷售，繼續侵害原告之專利權，本件侵權產品之標的     02

             與範圍，應包括其他實質相同、而僅型號或名稱不同之侵權     03

             產品，不受上開產品名稱所拘束。被告富士山公司所為販賣     04

             之要約、販賣、使用、進口系爭產品之行為，業已構成對原     05

             告專利權之侵害，原告自得請求排除及防止侵害，並請求被     06

             告富士山公司銷毀侵害系爭專利之物品、從事侵害行為之原     07

             料與器具及將出售之系爭產品予以回收。又原告在台營運迄     08

             今已9 年並設有繁體中文網頁，業界均知悉僅有原告或原告     09

             授權者方能於中華民國境內製造、販賣、使用或為上述目的     10

             進口實施系爭專利之產品；而被告富士山公司係於106 年6     11

             月5 日方設立，且系爭產品必須自日本進口後始得販賣，係     12

             具有一定資力之公司，則被告富士山公司稱不知原告在中華     13

             民國境內享有系爭專利之專利權，自無可能，況被告富士山     14

             公司於收受原告上開警告函後，迄今仍繼續販賣系爭產品，     15

             當係故意侵害原告之專利權；縱認被告富士山公司並無侵害     16

             原告專利權之故意，惟專利權係登記及公告制度，被告富士     17

             山公司於從事生產、銷售之際，自負有查證義務，倘未查證     18

             者，即有過失，自應對原告負損害賠償責任。而被告鄭宇恭     19

             為被告富士山公司之負責人，被告富士山公司既有侵害原告     20

             專利權之行為，且其製造及販賣侵害系爭專利之系爭產品，     21

             均屬公司負責人執行業務之範圍，被告鄭宇恭自應與被告富     22

             士山公司連帶負損害賠償責任。再系爭產品售價為新臺幣（     23

             下同）700 元，被告富士山公司至少透過日本株式會社 �     24

              富士天間向阪神容器株式會社訂購系爭產品5600個，可知     25

             被告富士山公司販賣系爭產品所得利益超過200 萬元（5600     26
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             × 700 ＝3,920,000 ），而依被告富士公司官網記載，可知     01

             被告富士山公司係以系爭專利之技術特徵吸引消費者購買，     02

             且系爭產品內之飲用水無法單獨銷售，足見系爭專利對系爭     03

             產品貢獻度為100 ％，是原告因被告富士山公司侵害專利權     04

             之行為而減損之利益，或被告富士山公司因其侵害行為所獲     05

             得之銷售額或利益，其金額甚鉅且難以估算，爰以200 萬元     06

             作為本件損害賠償請求之最低金額。     07

           �原告雖與日本阪神化成工業株式會社為日本特許第0000000     08

             號發明專利之專利權共有人，但系爭專利之專利權仍係原告     09

             所獨有，日本阪神化成工業株式會社無法在中華民國境內對     10

             系爭專利主張任何權利，且原告享有系爭專利權不需經日本     11

             阪神化成工業株式會社同意或授權，權利並非源自日本阪神     12

             化成工業株式會社而來。又因原告與日本阪神化成工業株式     13

             會社並非同一公司，系爭產品亦非原告所銷售，日本「阪神     14

             化成工業株式會社」若有銷售系爭產品時，依照日本專利法     15

             （特許法）第73條第2 項規定，即「專利權共有時，除在契     16

             約中另有特別約定外，各共有人未得其他共有人同意，仍能     17

             實施其發明專利」，亦不須取得原告同意，亦非經原告授權     18

             而於日本行使專利權或排他權，則原告當無「第一次銷售行     19

             為」，亦未對系爭產品之銷售給予任何同意或取得任何報酬     20

             。縱被告富士山公司之產品來源主張屬實時，亦無法主張有     21

             專利權國際耗盡原則之適用。     22

           �爰依專利法第58條第1 項、第96條第1 項、第3 項、第96條     23

             第2 項、第97條第1 項第2 款、民法第28條、公司法第23條     24

             第2 項之規定，提起本件訴訟，並聲明：     25

           �被告富士山公司應停止自行或使他人為販賣之要約、販賣、     26
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             使用或為上述目的而進口「環保壓縮瓶」之瓶裝產品及其他     01

             任何侵害原告系爭專利之物品。被告富士山公司應銷毀及回     02

             收侵害原告系爭專利之物品及從事侵害行為之原料與器具，     03

             或為其他必要之處置。     04

           �被告等應連帶給付原告200 萬元整，及自起訴狀繕本送達翌     05

             日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息。     06

           �就第二項聲明，原告願供現金或等價之銀行可轉讓定期存單     07

             為擔保，請准宣告假執行。     08

         二、被告抗辯：     09

           �本件申請專利範圍之用語，經審酌說明書及圖式，「肩部」     10

             應解釋為「係連結瓶身部（12）上部與瓶頸部（13）下部之     11

             部分，以從瓶身部朝向瓶頸部逐漸遠離底部（11）周緣之方     12

             式傾斜」、「蛇腹部」應解釋為「將瓶身部（12）彎折成鋸     13

             齒狀者，形成圍繞瓶子且上下方向伸縮自如之瓶身部」、「     14

             漸縮部」應解釋為「位於蛇腹部（21）與該底部（11）之間     15

             ，所形成愈接近底部（11）截面積逐漸縮小之部分，且應具     16

             有一定高度」。而乙證4 、乙證9 及乙證4 、9 之組合均足     17

             以證明系爭專利請求項1 不具新穎性及進步性，且系爭專利     18

             僅揭露習知之水供應器用瓶結構，但一般市售具有相對應結     19

             構與PET 材質之水供應器產品，實際上卻無法透過將水排除     20

             而達到相同之專利效果，可知系爭專利說明書並未充分揭露     21

             真正必須達成發明功效之必要手段，無法使該發明所屬技術     22

             領域中具有通常知識者，可以據以實現，自不符合專利法第     23

             26條第1 項之規定。另經解析系爭專利請求項1 之專利範圍     24

             ，其中系爭產品固為系爭專利請求項1 之要件1A、1B、1C所     25

             文義讀取，惟系爭產品不具伸縮自如結構，且其瓶身結構先     26
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             天不利於伸縮，更無法「伸縮自如」，並不具備系爭專利所     01

             有「上下方向伸縮自如之蛇腹部」之技術特徵；又系爭產品     02

             之垂直部分不屬於漸縮部，且將液體排出後，瓶身單純不規     03

             則變形（非高效率縮小），不具備系爭專利所有「愈接近底     04

             部愈窄之漸縮部」、「隨內部之液體排出，該漸縮部被拉入     05

             瓶子內部」之技術特徵，自不符合全要件原則，亦不適用均     06

             等論，是系爭產品並未落入系爭專利請求項1 之申請專利範     07

             圍。     08

           �富士山天然礦泉水及系爭產品乃被告富士山公司透過第三人     09

             在日本向株式會社 � 富士天間採購進口而來，系爭產品     10

             外包裝上並已明確記載「製造商：株式會社 � 富士天間     11

             」，就系爭產品在日本係由阪神容器株式會社該公司集團所     12

             屬阪神化成工業株式會社採購而來，阪神容器株式會社再銷     13

             售予株式會社 � 富士天間，足見系爭產品在日本當屬合     14

             法商品。又原告固為系爭專利之專利權人，惟系爭專利係引     15

             用日本JP0000-000000 番號之發明專利主張優先權，該日本     16

             專利現係由原告與阪神化成工業株式會社所共有，而原告已     17

             自承系爭專利係源自於原告，且由原告為日本專利之申請人     18

             ，在本質上排他權之發生均源自於同一權利人即原告，故被     19

             告富士山公司進口販售源自於日本專利權人之系爭產品，對     20

             於原告亦生權利耗盡之結果，故系爭專利之效力應不及於系     21

             爭產品，原告自不得向被告等主張系爭專利之專利權。     22

           �聲明：     23

           �原告之訴及假執行之聲請均駁回。     24

           �如受不利之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。     25

         三、兩造不爭執之事項（本院卷�第451 、453 頁、卷�第265     26
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             頁）     01

           �原告為系爭專利之專利權人，專利權期間自102 年10月21日     02

             起至118 年7 月16日止。     03

           �原告自被告富士山公司經營之aqoo .tw網站購入「富士山天     04

             然礦泉水」、「12L 環保壓縮瓶」之瓶裝產品（即系爭產品     05

             ）。     06

           �系爭專利以日本JP0000-000000、JP0000-000000番號之發明     07

             專利為優先權，而於我國申請專利，上開日本JP0000-00000     08

             0 番號之發明專利，係由原告與阪神化成工業株式會社共有     09

             專利權。     10

         四、系爭專利及系爭產品技術內容：     11

           �系爭專利技術內容     12

           �系爭專利所屬之技術領域     13

             系爭專利為水供應器用瓶，其具備底部、從該底部周緣連續     14

             之瓶身部、從該瓶身部之上端緣朝向中央部向上傾斜之肩部     15

             、及配置於該中央部之筒狀瓶頸部；整體係由PET （聚對苯     16

             二甲酸乙二酯) 樹脂形成；該瓶身部具有在上下方向伸縮自     17

             如之蛇腹部。由於本發明使用PET 樹脂，因此即使填充液體     18

             時亦能維持獨立站立之形狀，不需將限制瓶子變形之功能安     19

             裝於供應器等，可簡化裝置之構造，再者不會如聚乙烯樹脂     20

             般臭味飄移至液體。又，由於瓶身部具有蛇腹部，因此可提     21

             升瓶子之擠壓性（參系爭專利說明書第5 頁，本院卷�第51     22

             頁）。     23

           �系爭專利所欲解決之問題     24

             傳統水供應器所使用之瓶子，大多以強度優異之聚碳酸脂樹     25

             脂為材料，但此樹脂缺乏變形性，保管空瓶時需要較大空間     26

         7



         

         

             。將填充於瓶中之液體供應至供應器時，必須將空氣送入瓶     01

             子內部，但會有雜菌混著該空氣一起進入導致水質惡化之虞     02

             。因此，亦�及有使用更軟質之材料之瓶子。而軟質材料之     03

             瓶子，在保管時或丟棄時可縮小體積，在使用時隨著液體排     04

             出被大氣壓自然擠壓，因此不需將空氣送入內部，從衛生觀     05

             點觀之亦較優異。然而，容器為軟質之情形，必須要有防止     06

             其變形之對策，而具有供應器之構造複雜化等之課題。有先     07

             前技術作為瓶子之材料之例皆舉出聚乙烯樹脂，此樹脂柔軟     08

             性雖優異，但在一般環境下具有若干臭味，作為瓶子之材料     09

             使用時，此臭味亦會飄移至內部之液體，在飲用時會有不舒     10

             服感。（參系爭專利說明書第3 至4 頁，本院卷�第49至50     11

             頁）。     12

           �系爭專利申請專利範圍共計3 項，其中請求項1 為獨立項，     13

             其餘為請求項1 之直接或間接附屬項；原告主張受侵害之請     14

             求項為請求項1 ，本件僅就此範圍審理，請求項1 之內容如     15

             下（系爭專利主要圖式如附圖一所示）：     16

             一種水供應器用瓶，其具備底部（11）、從該底部（11）周     17

             緣連續之瓶身部（12）、從該瓶身部（12）之上端緣朝向中     18

             央部向上傾斜之肩部（14）、及配置於該中央部之筒狀瓶頸     19

             部（13）；整體係由PET 樹脂形成；該瓶身部（12）具有在     20

             上下方向伸縮自如之蛇腹部（21），且在該蛇腹部（21）與     21

             該底部（11）之間，具有愈接近底部（11）愈窄之漸縮部（     22

             24）；隨著內部之液體排出，該漸縮部（24）被拉入瓶子內     23

             部（參系爭專利說明書第15頁，本院卷�第61頁）。     24

           �系爭產品技術內容     25

             系爭產品係「採用食品級PET ：愛地球、包材減量37％。一     26
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             次性使用：可資源回收，衛生安全，解決傳統桶裝水清洗疑     01

             慮及空桶存放空間的問題。氣密真空原理：與水機搭配真空     02

             原理，出水時瓶身自然壓縮，隔絕空氣，整桶水用到最後一     03

             滴都維持新鮮衛生。」（參甲證6 被告富士山公司網頁資料     04

             產品說明，本院卷�第77、79頁）。     05

           �被告等所提之引證內容：     06

           �乙證4（主要圖式如附圖二所示）     07

           �「伸縮寶特瓶」為西元2000年6 月6 日公開之日本特開0000     08

             -000000 號專利案，其公告日早於系爭專利之優先權日西元     09

             2008年7 月18日，可作為系爭專利之先前技術。     10

           �乙證4 之技術內容使用方法，係對已開封的伸縮寶特瓶清空     11

             全部內容物之後，將螺紋瓶蓋（1 ）的部分以及底部（5 ）     12

             的部分，以手壓縮成像圖2 那樣小之後丟棄；或者是在內容     13

             物剩下一半時，打開螺紋瓶蓋（1 ）的狀態下，用手壓底部     14

             （5 ）來縮小伸縮寶特瓶的體積，而盡可能排出寶特瓶中的     15

             空氣，並在內容物溢出之前關閉螺紋瓶蓋（1 ），藉以移除     16

             寶特瓶內的空氣，而能夠在開封狀態下，一個禮拜左右都喝     17

             起來美味，特別是碳酸飲料等，此有兩造合意採用之中譯文     18

             摘錄在卷可參（本院卷�第325 、326 、361 頁）。     19

           �圖式簡單說明：【圖1 】裝滿內容物的狀態下，伸縮寶特瓶     20

             的蛇腹部（3 ）最大延伸狀態的側視圖。【圖2 】清空內容     21

             物、取下螺紋瓶蓋（1 ）、以手壓縮底部（5 ），使得伸縮     22

             寶特瓶的蛇腹部（3)縮到最小的狀態下，蓋上瓶蓋（1 ）的     23

             話，伸縮寶特瓶內變成真空狀態，且體積變小時的側視圖。     24

             【圖3 】內容物用剩下的狀態下，稍微壓縮伸縮寶特瓶的蛇     25

             腹部（3 ），為了防止碳酸溶出或是雜菌繁殖，讓液面（4     26
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             ）到達裝滿時的位置，並蓋上螺紋瓶蓋（1 ）的話，伸縮寶     01

             特瓶內變成常態真空狀態，而能夠防止碳酸溶出或是雜菌繁     02

             殖的狀態的側視圖。     03

           �乙證9（主要圖式如附圖三所示）     04

           �乙證9 「蛇腹容器」為西元1996年12月10日公開之日本特開     05

             平0-000000號專利案，其公告日早於系爭專利之優先權日西     06

             元2008年7 月18日，可作為系爭專利之先前技術。     07

           �該專利解決問題之技術手段，係提供一種蛇腹容器，由以下     08

             構成：填充並排出內容物的噴嘴部、伸縮自如的蛇腹部，和     09

             以一個蛇腹凸起以上程度朝內側凹入而作用為活塞的底部。     10

             此外，本發明意欲提供一種蛇腹容器，其中，將底部的形狀     11

             形成為朝底部變窄的錐狀使得容易朝內側凹入。此外，本發     12

             明意欲提供一種蛇腹容器，其中，在前述的蛇腹容器中，為     13

             了容易朝內側凹入，形成錐狀部為薄且底板為厚實的底部的     14

             形狀。此外，本發明意欲提供一種蛇腹容器，其中由填充並     15

             排出內容物的噴嘴部、伸縮自如的蛇腹部，和以一個凸起以     16

             上程度朝內側凹入而具有活塞功能的底部所構成的蛇腹容器     17

             中，設置預先朝蛇腹部的內側凹入之前述底部。……此外，     18

             於圖1 緊接著成形後的產品方面，可如圖5 般與蛇腹部2 一     19

             起壓縮底部3 ，故在未填充時的狀態下，可將產品疊放，以     20

             較小而體積不大的方式進行保管、搬送。並且，將內容物14     21

             從噴嘴部1 填充時，可如圖6 所示，僅將蛇腹部2 伸展而收     22

             納內容物14，故使用填充後的產品的情況下，如圖6 以箭頭     23

             表示，可從底部方向為壓縮或從噴嘴部為吸引使得蛇腹部2     24

             收縮而排出內容物14。此外，使用中預先凹入的底部3 扮演     25

             活塞的角色，故使用後如圖4 或圖9 般底部3 朝壓縮狀態的     26
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             蛇腹部2 內凹入，可將內容物14的殘量減為極少，在按壓力     01

             、吸引力弱時使用的強況下，在如成形後的二次加工而使底     02

             部3 事先凹入便利。此均有兩造合意採用之中譯文摘錄在卷     03

             可參（本院卷�第345 、361 頁）。     04

         五、得心證之理由     05

             原告主張其為系爭專利之專利權人，現仍於專利權期間內，     06

             詎被告富士山公司未經原告同意或授權，即進口、販賣且於     07

             官方網頁上展示系爭產品，系爭產品落入系爭專利請求項1     08

             之專利權範圍，業已侵害原告之專利權，則為被告等所否認     09

             ，並以前詞置辯。是本件經整理並協議簡化爭點後（本院卷     10

             �第265 、267 頁），所應審究者為：�申請專利範圍用語     11

             解釋：系爭專利請求項1 之「肩部」、「蛇腹部」、「漸縮     12

             部」應如何解釋？�專利有效性部分：�乙證4 是否可以證     13

             明系爭專利請求項1 不具新穎性及進步性？�乙證9 是否可     14

             以證明系爭專利請求項1 不具新穎性及進步性？�乙證4 、     15

             9 之組合，是否可以證明系爭專利請求項1 不具進步性？�     16

             系爭專利是否違反專利法第26條第1 項規定無法據以實施？     17

             �專利侵權部分：�系爭產品是否落入系爭專利請求項1 之     18

             文義範圍？�依專利法第59條第1 項第6 款之規定，系爭產     19

             品是否有權利耗盡情事？系爭產品是否係被告富士山公司透     20

             過第三人在日本向與阪神化成工業株式會社同一集團之阪神     21

             容器株式會社採購進口臺灣進行銷售？�原告依專利法第58     22

             條第1 項、第96條第1 項、第3 項規定，請求被告富士山公     23

             司排除侵害，是否有理由？�原告依專利法第96條第2 項、     24

             第97條第1 項第2 款、第2 項，民法第28條，公司法第23條     25

             第2 項等規定，請求被告等連帶賠償200 萬元及法定遲延利     26

         11



         

         

             息，是否有理由？茲分述如下：     01

           �申請專利範圍用語解釋：     02

             按發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利     03

             範圍時，並得審酌說明書及圖式，專利法第58條第4 項定有     04

             明文。判斷系爭產品是否侵害專利權，首先應依申請專利範     05

             圍為準，並得參酌說明書內容解釋請求項中之用語，惟不得     06

             將說明書中所載之限制條件讀入申請專利範圍，倘說明書並     07

             無定義，則須依通常習慣總括之意義予以解釋。又解釋請求     08

             項所使用之證據包括內部證據與外部證據，其內部證據係包     09

             括請求項之文字、說明書、圖式及申請歷史檔案資料。準此     10

             ，申請專利範圍之文字僅記載專利之構成要素，為確定其實     11

             質內容，自得參酌說明書或圖式所揭示之目的、作用及效果     12

             。本件系爭專利請求項1 之「肩部」、「蛇腹部」、「漸縮     13

             部」申請專利範圍用語應解釋如下：     14

           �「肩部」部分：     15

             由系爭專利請求項1 「該瓶身部（12）之上端緣朝向中央部     16

             向上傾斜之肩部（14）」之文字界定，已定義肩部之位置，     17

             再參酌系爭專利圖4A所標示肩部（14）及說明書第6 頁第16     18

             至19行記載：「肩部係連結瓶身部上部與瓶頸部下部之部分     19

             ，以從瓶身部朝向瓶頸部逐漸遠離底部周緣之方式傾斜。從     20

             側面觀察肩部時，係以瓶頸部為頂點之圓錐形或角錐形」（     21

             本院卷�第52、65頁），更進一步對肩部之描述。準此，為     22

             正確解釋請求項之文字意義，合理界定專利權範圍，系爭專     23

             利請求項1 之「肩部」文義應解釋為：「肩部係連結瓶身部     24

             上部與瓶頸部下部之部分」。至被告等雖辯稱「肩部」應解     25

             釋為：「係連結瓶身部（12）上部與瓶頸部（13）下部之部     26
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             分，以從瓶身部朝向瓶頸部逐漸遠離底部（11）周緣之方式     01

             傾斜」，惟其解釋內容係將上開說明書中所載之限制條件不     02

             當讀入申請專利範圍，自非可採。     03

           �「蛇腹部」部分：     04

             由系爭專利請求項1 「該瓶身部（12）具有在上下方向伸縮     05

             自如之蛇腹部（21）」之文字界定，已定義蛇腹部之位置及     06

             結構，並未限定該蛇腹部必為鋸齒狀。再參酌系爭專利圖5A     07

             所標示蛇腹部（21）及說明書第7 頁第6 至8 行記載：「蛇     08

             腹部，與一般之蛇腹相同，從縱截面觀察時係將瓶身部彎折     09

             成鋸齒狀者，因此係形成為圍繞瓶子之瓶身部」之技術特徵     10

             （本院卷�第53、66頁），其中一般蛇腹結構型態不應限為     11

             彎折成鋸齒狀者，非彎折成鋸齒狀亦能達到伸縮效果；因此     12

             ，系爭專利請求項1 之「蛇腹部」文義應解釋為：「瓶身部     13

             （12）中具有如蛇腹之彎折部分。至被告等雖辯稱「蛇腹部     14

             」應解釋為：「將瓶身部彎折成鋸齒狀者，形成為圍繞瓶子     15

             且上下方向伸縮自如之瓶身部」，惟其解釋內容係將上開說     16

             明書中所載實施例來限縮系爭專利範圍，亦非可採。     17

           �「漸縮部」部分：     18

             由系爭專利請求項1 「在該蛇腹部（21）與該底部（11）之     19

             間，具有愈接近底部（11）愈窄之漸縮部（24）」，已定義     20

             漸縮部之位置，再參酌系爭專利圖2B所標示漸縮部（24）及     21

             說明書第7 頁第13至14行記載：「在蛇腹部之下方形成愈接     22

             近底部截面積逐漸縮小之漸縮部亦可」之技術特徵（本院卷     23

             �第53、63頁），故而系爭專利請求項1 之「漸縮部」文義     24

             應解釋為：「位於蛇腹部（21）與該底部（11）之間，所形     25

             成愈接近底部（11）截面積逐漸縮小之部分」。至被告等雖     26
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             辯稱「漸縮部」應解釋為：「位於蛇腹部（21）與該底部（     01

             11）之間，所形成愈接近底部（11）截面積逐漸縮小之部分     02

             ，且應具有一定高度」，惟其解釋內容係將上開說明書中所     03

             載之實施例認其「應具有一定高度」，而不當限縮系爭專利     04

             範圍，即非有據。     05

           �專利有效性部分：     06

           �乙證4 不足以證明系爭專利請求項1 不具新穎性及進步性：     07

             系爭專利請求項1 與乙證4 比對：由乙證4 說明書及圖式觀     08

             之，其具有「可存放飲用水之伸縮寶特瓶（2 ），該伸縮寶     09

             特瓶可依蛇腹部（3 ）伸縮，而排出空氣直到內容物為止」     10

             之技術特徵，其清空內容物的方式，係取下螺紋瓶蓋（1 ）     11

             、以手壓縮底部（5 ），使得伸縮寶特瓶的蛇腹部（3 ）縮     12

             到最小的狀態（參甲證18第2 頁之【圖式簡單說明】及乙證     13

             4 之圖2 ，本院卷�第326 頁、卷�第265 頁）。其中乙證     14

             4 已揭示相當於系爭專利請求項1 之水供應器用瓶，其瓶體     15

             由瓶身部、肩部、瓶頸部構成，且整體係由PET 樹脂形成（     16

             伸縮寶特瓶之「寶特」是英語「PET 」的音譯）、瓶身部具     17

             有蛇腹部之技術特徵。惟乙證4 與系爭專利請求項1 之主要     18

             差異在於：乙證4 不具有系爭專利請求項1 「愈接近底部（     19

             11）愈窄之漸縮部（24）」、「隨著內部之液體排出，該漸     20

             縮部（24）被拉入瓶子內部」之特徵，縱使乙證4 之底部（     21

             5 ）可對應於系爭專利請求項1 之漸縮部，惟該漸縮部並未     22

             被拉入瓶子內部，無法達到如系爭專利漸縮部進入蛇腹部之     23

             內部，進而縮小容器容積之功效，故乙證4 尚不足以證明系     24

             爭專利請求項1 不具新穎性。基於乙證4 未揭示系爭專利請     25

             求項1 「隨著內部之液體排出，該漸縮部（24）被拉入瓶子     26
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             內部」之技術特徵，該所屬技術領域中具有通常知識者尚無     01

             法僅依乙證4 所揭示者即可輕易完成系爭專利請求項1 之創     02

             作，故乙證4 亦不足以證明系爭專利請求項1 不具進步性。     03

           �乙證9 不足以證明系爭專利請求項1不具新穎性及進步性：     04

             乙證9 所揭示之蛇腹容器，其技術領域載明係填充並排出美     05

             乃滋、洗面乳、機械潤滑脂等糊狀內容物，其中蛇腹容器，     06

             包括填充、排出內容物的噴嘴部、伸縮自如的蛇腹部，和以     07

             一個蛇腹凸起以上程度朝內側凹入而作用為活塞的底部（參     08

             乙證15第1 頁之【技術領域】、【解決問題之技術手段】，     09

             本院卷�第345 頁），已揭示相當於系爭專利請求項1 之瓶     10

             體，係由具有蛇腹部、瓶身部、瓶頸部構成。惟由乙證9 之     11

             圖1 觀之（本院卷�第93頁），可知其上摺邊（6 ）、下摺     12

             邊（7 ）均屬蛇腹部（2 ）之單元結構，上摺邊（6 ）無法     13

             對應系爭專利請求項1 之「肩部」，故乙證9 並未揭示系爭     14

             專利請求項1 「從該瓶身部（12）之上端緣朝向中央部向上     15

             傾斜之肩部（14）」之技術特徵；又乙證9 之錐狀底部係預     16

             先朝蛇腹部之內側凹入（參乙證15第1 頁之【解決問題之技     17

             術手段】，本院卷�第345 頁），其與系爭專利請求項1 「     18

             隨著內部之液體排出，該漸縮部（24）被拉入瓶子內部」之     19

             技術特徵，以及系爭專利係因液體上方之漸縮部逐漸被大氣     20

             壓擠壓而進入蛇腹部之內部均有不同；且乙證9 亦未揭示該     21

             容器之材質為PET 樹脂，故乙證9 尚不足以證明系爭專利請     22

             求項1 不具新穎性。基於乙證9 之材質與用途與系爭專利請     23

             求項1 之界定已有不同，且乙證9 未揭示系爭專利請求項1     24

             「從該瓶身部（12）之上端緣朝向中央部向上傾斜之肩部（     25

             14）」、「隨著內部之液體排出，該漸縮部（24）被拉入瓶     26

         15



         

         

             子內部」之技術特徵，該所屬技術領域中具有通常知識者並     01

             無法僅依乙證9 即可輕易完成系爭專利請求項1 之創作，故     02

             乙證9 尚不足以證明系爭專利請求項1 不具進步性。     03

           �乙證4、9之組合不足以證明系爭專利請求項1不具進步性：     04

             乙證4 未揭露有系爭專利請求項1 「隨著內部之液體排出，     05

             該漸縮部（24）被拉入瓶子內部」之特徵，且乙證9 未揭露     06

             系爭專利請求項1 「從該瓶身部（12）之上端緣朝向中央部     07

             向上傾斜之肩部（14）」、「隨著內部之液體排出，該漸縮     08

             部（24）被拉入瓶子內部」之技術特徵，其說明理由已如前     09

             所述，故系爭專利請求項1 非為所屬技術領域中具有通常知     10

             識者依乙證4 、9 之組合所能輕易完成，準此，乙證4 、9     11

             之組合尚不足以證明系爭專利請求項1 不具進步性。     12

           �系爭專利並無違反專利法第26條第1項之規定：     13

           �按說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有     14

             通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現，專利法第26條     15

             第1 項定有明文。又說明書作為技術文件，應明確且充分揭     16

             露申請專利之發明，使公眾能利用該發明，而申請人能據以     17

             主張該發明。因此，說明書形式上應敘明發明名稱、技術領     18

             域、先前技術、發明內容、圖式簡單說明、實施方式及符號     19

             說明等；其內容應明確且充分揭露申請專利之發明，使該發     20

             明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解該發明的內容，並     21

             可據以實現（即可據以實現要件）。說明書之記載是否已明     22

             確且充分揭露，須在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體     23

             之基礎上，參酌申請時之通常知識予以審究。而說明書應明     24

             確且充分揭露，指說明書之記載必須使該所屬技術領域中具     25

             有通常知識者能瞭解申請專利之內容，而以其是否可據以實     26
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             現為判斷之標準。     01

           �被告等雖提出市面上多數的PET 水瓶結構，均與系爭專利請     02

             求項1 結構相同，但都無法達到系爭專利所稱之功效；因此     03

             ，習知PET 瓶是無法達到將漸縮部拉入瓶身內之功效，且系     04

             爭專利說明書未明確揭露，藉由何種非習知且明確之材質與     05

             結構，在液體排出生大氣壓力的情況下，能產生漸縮部被拉     06

             入瓶子內部的效果，故系爭專利說明書未充分揭露，使該發     07

             明所屬技術領域中具有通常知識者無法可據以實現等語。惟     08

             查，被告等所提乙證11、16之習知水瓶（本院卷�第107 頁     09

             、卷�第23至57頁），並未具有「該瓶身部具有在上下方向     10

             伸縮自如之蛇腹部，且在該蛇腹部與該底部之間，愈接近底     11

             部愈窄之漸縮部」、「隨著內部之液體排出，該漸縮部被拉     12

             入瓶子內部」技術特徵，且如系爭專利說明書所載「隨著內     13

             部液體之排出瓶子被擠壓時，瓶子不會不規則變形，而是從     14

             液體本身重量不會作用之部分、亦即從液面上方之部分逐漸     15

             變形……在瓶身部具有漸縮部之實施形態中，在初期階段，     16

             液面上方之漸縮部逐漸被大氣壓擠壓。當漸縮部被大致擠壓     17

             時，由於液面降低到達蛇腹部，因此蛇腹部亦逐漸被擠壓。     18

             此時，被擠壓之漸縮部進入蛇腹部之內部，因此能高效率縮     19

             小容積」（參系爭專利說明書第8 頁，本院卷�第54頁），     20

             又系爭專利請求項1 已揭露水供應器用瓶之材質與結構，並     21

             能依據說明書前述段落之記載而實現系爭專利之發明。是以     22

             ，系爭專利說明書之記載並無被告等所稱之所屬技術領域中     23

             具有通常知識者無法據以實現系爭專利之發明之情事，故其     24

             所辯尚屬無據。     25

           �專利侵權部分：     26
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           �系爭產品落入系爭專利請求項1之文義範圍：     01

           �經解析系爭專利請求項1 範圍，其技術內容可解析為5 個要     02

             件，分別為：�要件編號1A：「一種水供應器用瓶」；�要     03

             件編號1B：「其具備底部（11）、從該底部（11）周緣連續     04

             之瓶身部（12）、從該瓶身部（12）之上端緣朝向中央部向     05

             上傾斜之肩部（14）、及配置於該中央部之筒狀瓶頸部（13     06

             ）」；�要件編號1C：「整體係由PET 樹脂形成」；�要件     07

             編號1D：「該瓶身部（12）具有在上下方向伸縮自如之蛇腹     08

             部（21），且在該蛇腹部（21）與該底部（11）之間，具有     09

             愈接近底部（11）愈窄之漸縮部（24）」；�要件編號1E：     10

             「隨著內部之液體排出，該漸縮部（24）被拉入瓶子內部」     11

             。     12

           �就系爭產品與系爭專利請求項1 之各特徵要件之文義比對：     13

           �要件編號1A：由系爭產品之實物樣品及被告富士山公司官方     14

             網頁資料（本院卷�第77、79頁），可知其為一種水供應器     15

             用容器，與系爭專利請求項1 相同，故系爭產品包含系爭專     16

             利請求項1 要件編號1A之技術特徵。     17

           �要件編號1B：由系爭產品之實物樣品及被告富士山公司官方     18

             網頁資料（本院卷�第77、79頁），可知系爭產品具有底部     19

             ，從該底部周緣上方為瓶身部，從該瓶身部之上端緣朝向中     20

             央部向上有傾斜之肩部，中央部配置有筒狀瓶頸部，與系爭     21

             專利請求項1 相同，故系爭產品包含系爭專利請求項1 要件     22

             編號1B之技術特徵。     23

           �要件編號1C：由系爭產品之實物樣品及被告富士山公司官方     24

             網頁資料（本院卷�第77、79頁），可知系爭產品材質為     25

             PET 樹脂材料，與系爭專利請求項1 相同，故系爭產品包含     26
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             系爭專利請求項1 要件編號1C之技術特徵。     01

           �要件編號1D：由當庭實際操作將水排出及灌入系爭產品之實     02

             物樣品後，可知瓶身部具有在上下方向伸縮自如之蛇腹部，     03

             且在該蛇腹部與該底部之間，具有愈接近底部愈窄之漸縮部     04

             ，此與系爭專利請求項1 相同，故系爭產品包含系爭專利請     05

             求項1 要件編號1D之技術特徵。     06

           �要件編號1E：由當庭實際操作將水排出系爭產品之實物樣品     07

             後，可知隨著內部之液體排出，該漸縮部被拉入瓶子內部，     08

             此與系爭專利請求項1 相同，故系爭產品包含系爭專利請求     09

             項1 要件編號1E之技術特徵。     10

           �綜上，系爭產品與系爭專利之請求項 1 所有技術特徵之比     11

             對結果相同，符合文義讀取，故系爭產品落入系爭專利請求     12

             項1 之文義範圍。是被告等辯稱系爭產品就1D、1E之要件特     13

             徵不具有伸縮自如之蛇腹部、亦無能高效率縮小容積之漸縮     14

             部等語，尚難採信。     15

           �系爭專利之專利權效力不及於被告富士山公司所進口販賣之     16

             系爭產品：     17

           �按發明專利權之效力，不及於專利權人所製造或經其同意製     18

             造之專利物販賣後，使用或再販賣該物者。上述製造、販賣     19

             ，不以國內為限，專利法第59條第1 項第6 款定有明文。觀     20

             其立法意旨，採專利權國際耗盡原則，指專利權人對於其所     21

             製造或經其同意而流通於市場之商品，不問第一次投入市場     22

             在國內或國外，都不能再主張其權利，明文承認真正合法商     23

             品平行輸入之正當性。又專利權人以相同技術特徵之專利自     24

             行或授權他人於不同國家申請專利權，雖然在屬地主義概念     25

             下是不同的專利權，但其技術內容相同，本質上排他權的發     26
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             生亦源自於同一權利人，不同國家之專利權人，只要彼此具     01

             有授權或法律上關係，亦對該專利權人發生耗盡結果。     02

           �查被告等辯稱系爭產品係被告富士山公司透過第三人在日本     03

             向株式會社 � 富士天間採購進口而來，並據其提出注文     04

             書、納品書為證（本院卷�第505 至507 頁），而本院檢附     05

             上開注文書、納品書為附件，囑託函查相關事項，業據駐大     06

             阪辦事處於109 年6 月8 日以大阪字第10910318120 號函覆     07

             略以：「本處已將注文書及納品書之相關文件函請旨述兩家     08

             日商協查，並獲該兩家日商回復如下：�該平成31年5 月15     09

             日第00000000-000號注文書為阪神容器株式會社承接的訂單     10

             ；且西元2019年6 月12日納品書亦是阪神容器株式會社發出     11

             的文件（如附件1 ）。阪神容器株式會社向位於靜岡縣的株     12

             式會社 � 富士天間交貨及販售「12L PET  � 」。上     13

             述該商品自2017年6 月起，接到株式會社 � 富士天間的     14

             定期訂單，持續進行交貨及販售（如附件1)。�株式會社     15

             � 富士天間：平成31年5 月15日第00000000- 000 號注文     16

             書是由株式會社 � 富士天間發出無誤（如附件2 ）。�     17

             至阪神容器株式會社是從何購買「12L PET  � 」產品一     18

             節，阪神容器株式會社表示，係自該公司集團所屬阪神化成     19

             工業（株) 採購所製之寶特瓶（ � ），製成商品後向日     20

             本國內販售（如附件1 ）。」（本院卷�第423 至427 頁）     21

             ，足見系爭產品確係由被告富士山公司在日本透過第三人向     22

             株式會社 � 富士天間採購而來，而株式會社 � 富士     23

             天間係定期持續向阪神容器株式會社採購系爭產品，阪神容     24

             器株式會社所販售予株式會社 � 富士天間之系爭產品則     25

             係來自該公司集團所屬阪神化成工業株式會社採購所製之寶     26
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             特瓶。     01

           �又專利權雖採屬地主義，系爭專利之專利權亦為原告所獨立     02

             享有，然系爭專利係以日本JP0000-000000、JP0000-000000     03

             番號之發明專利為優先權，而於我國申請專利，上開日本JP     04

             0000-000000 番號之發明專利，則係由原告與阪神化成工業     05

             株式會社共有專利權，有系爭專利之專利公報、發明說明書     06

             公告本及日本特許公報在卷可證（本院卷�第37、45、269     07

             頁），可知系爭專利與日本發明專利之技術內容相同，本質     08

             上是源自同一權利人；再參諸依日本專利法（特許法）第73     09

             條第2 項規定：「專利權共有時，除在契約中另有特別約定     10

             外，各共有人未得其他共有人同意，仍能實施其發明專利。     11

             」（本院卷�第433 頁），足見阪神化成工業株式會社得實     12

             施其發明專利，其所製造、販賣之系爭產品，自屬合法商品     13

             。而原告固以上開日本專利法（特許法）第73條第2 項文義     14

             上為「未得其他共有人同意」，認其未為同意或授權，被告     15

             等自無法主張有國際耗盡原則之適用等語。惟原告與阪神化     16

             成工業株式會社既共有日本發明專利之專利權，其等間必存     17

             有經濟上或法律上關係，復未見其等另有以契約為特別約定     18

             ，當認原告與阪神化成工業株式會社應有同意或授權彼此均     19

             得實施該發明專利之情形存在。又被告富士山公司所進口販     20

             賣之系爭產品既係日本發明專利權人阪神化成工業株式會社     21

             在日本製造，並由其集團阪神容器株式會社販賣予株式會社     22

              � 富士天間之合法商品，揆諸前揭規定及說明，系爭專     23

             利之專利權之效力，自不及於系爭產品，本件應有國際耗盡     24

             原則之適用，原告不得對系爭產品主張權利。     25

           �系爭產品既有國際權利耗盡原則之適用，則本件其餘爭點（     26
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             原告請求排除及防止侵害有無理由、被告富士山公司有無故     01

             意過失、被告等應否連帶負損害賠償責任、損害賠償金額應     02

             如何計算等），即無逐一論駁之必要，附此敘明。     03

         六、綜上所述，系爭產品雖落入系爭專利請求項1 之專利權範圍     04

             ，惟系爭專利之專利權效力不及於被告富士山公司所進口販     05

             賣之系爭產品，而有國際耗盡原則之適用。從而，原告依專     06

             利法第58條第1 項、第96條第1 項、第3 項、第96條第2 項     07

             、第97條第1 項第2 款、民法第28條、公司法第23條第2 項     08

             之規定，請求被告富士山公司應停止自行或使他人為販賣之     09

             要約、販賣、使用或為上述目的而進口「環保壓縮瓶」之瓶     10

             裝產品及其他任何侵害原告系爭專利之物品，並應銷毀及回     11

             收侵害原告系爭專利之物品及從事侵害行為之原料與器具，     12

             或為其他必要之處置，以及請求被告等應連帶給付原告200     13

             萬元及法定遲延利息，為無理由，應予駁回。又原告之訴既     14

             經駁回，其假執行之聲請即失其依據，應併予駁回。     15

         七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經     16

             本院審酌後，核與判決結果不生影響，爰不另逐一論述，附     17

             此敘明。     18

         訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法     19

         第78條。     20

         中　　華　　民　　國　　109 　年　　12    月　　1   　日     21

         　　　　　　  　　　智慧財產法院第三庭     22

                                         法  官  林怡伸     23

         以上正本係照原本作成。     24

         如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提     25

         出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。     26
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         中　　華　　民　　國　　109　 年　　12　　月　　9　　 日     01

                                         書記官　鄭楚君     02
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