
         

                  智慧財產法院民事裁定                       01

         　　　　　　　　　　　　　　　　　　 108年度民聲字第32號     02

         聲　請　人　葉聰池     03

         代　理　人　郭泓志律師     04

         相　對　人　鼎立興實業有限公司     05

         法定代理人　林胡慶     06

         上列當事人間保全證據事件，本院裁定如下：     07

             主  文     08

         聲請駁回。     09

         聲請程序費用由聲請人負擔。     10

             理  由     11

         壹、程序事項     12

             聲請人原對鼎立興實業有限公司（下稱：鼎立興公司）及○     13

             ○○○有限公司（下稱：○○公司）聲請保全證據，並聲明     14

             ：「一、准聲請人對相對人所有如附圖所示（見本院卷第67     15

             -69 頁，下同）之壓扣（下稱：系爭產品）3 枚予以扣押，     16

             交由本院保存。二、准聲請人對相對人生產、倉儲之含有如     17

             附圖所示之系爭產品之各式安全帽各一頂予以扣押，交由本     18

             院保存。三、相對人應提出系爭產品自民國106 年1 月1 日     19

             起至108 年6 月30日止，與○○企業有限公司（下稱：○○     20

             公司）間之所有進出貨記錄、庫存記錄、出貨單、送貨單等     21

             單據，以影印、拍照、或以光碟片或磁碟等記錄媒體複製之     22

             方式，交由本院保存。」（見本院卷第7 頁），嗣於本院10     23

             8 年6 月24日調查程序，當庭撤回對相對人○○公司之請求     24

             及聲明第1 項之聲請（見本院卷第97-99 頁），尚無不合，     25

             應予准許。     26
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         貳、實體事項     01

           一、聲請意旨略以：聲請人係第M494510 號「壓扣」新型專利     02

               （下稱：系爭新型專利）及第D168218 號「壓扣」設計專     03

               利（下稱：系爭設計專利；上開2 專利，以下合稱：系爭     04

               專利）之專利權人。相對人向第三人○○公司所購買之系     05

               爭產品業已侵害系爭新型專利一事，此經本院107 年度民     06

               專訴字第57號判決（下稱：另案民事判決）在案。又聲請     07

               人前發函將系爭產品侵害聲請人專利權等情告知相對人，     08

               然相對人仍執意向○○公司購買系爭產品，並與相對人生     09

               產之安全帽本體組合後對外銷售，由於安全帽壓扣之種類     10

               非僅一種，難以直接以安全帽之出貨數量直接回推侵權之     11

               事實，未來聲請人對相對人提起訴訟後，相對人勢必不會     12

               再於倉庫中留存系爭產品，則聲請人未來實難蒐集證據佐     13

               證相對人有侵害系爭專利之事實。再者，系爭產品個體極     14

               小、單價極低（每粒約5.5 元），第三人○○公司亦未必     15

               會將系爭產品之營業額開立收據申報營業稅，且採購單據     16

               未必申報稅捐，對相對人而言即無留存之必要，銷毀過程     17

               又極為簡便，顯有滅失之虞。是以，系爭產品及相關單據     18

               移動容易，而單據之銷毀更屬簡便，若未為本件證據保全     19

               ，將使聲請人未來之請求難以達成等語。為此，爰依民事     20

               訴訟法第368 條第1 項規定，聲請保全證據，並聲明：如     21

               壹、聲明二、三所示。     22

           二、按證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者，得向法     23

               院聲請保全；就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要     24

               時，亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證（民事訴訟法第36     25

               8 條第1 項規定參照）。準此，證據保全之事由，包含（     26
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               一）證據有滅失或礙難使用之虞；（二）經他造同意予以     01

               保全證據；（三）就確定事、物之現狀有法律上利益且有     02

               必要者等三類，各該目的、要件及保全方式皆不相同。除     03

               第二類係基於兩造合意而為證據保全外，第一類旨在保全     04

               有滅失或礙難使用之虞的證據，以保全訴訟法上之權利，     05

               第三類則重在事證開示，以達到紛爭解決、預防訴訟、爭     06

               點整理與簡化及審理集中化之目的。況且，民事訴訟法第     07

               368 條之立法目的在於促使主張權利之人得蒐集事證資料     08

               ，以瞭解事實或物體之現狀，將有助於當事人研判紛爭之     09

               實際狀況，進而成立調解或和解，以消弭訴訟，達到預防     10

               訴訟之目的；此外亦得藉此賦予當事人充分蒐集及整理事     11

               證資料之機會，而有助於法院於審理本案訴訟時發現真實     12

               及妥適進行訴訟，以達審理集中化之目的。末按民事訴訟     13

               法第370 條、第284 條規定，保全證據之聲請，應表明應     14

               保全之證據、依該證據應證之事實，及應保全證據之理由     15

               ，且聲請人應提出證據以為釋明，使法院信其主張為真實     16

               ，以審酌應否准許保全證據之聲請。     17

           三、聲請人未釋明系爭產品侵害系爭設計專利權：     18

               聲請人固主張系爭產品外觀設計侵害系爭設計專利云云。     19

               惟查：系爭產品與系爭設計專利雖皆設有「按壓段呈傾斜     20

               面、扣接段呈段差平面、兩邊設有貫穿之軸孔、下表面兩     21

               側設有階層內凹」之共同特徵，即其二者在於本體扣接段     22

               之外觀相似；惟系爭產品之按壓段造形特徵與系爭設計專     23

               利明顯不同，包括系爭產品之「按壓段表面則為兩區塊之     24

               『菱形止滑凸粒』、按壓段前方為特徵」，即系爭設計專     25

               利之「圓形凸點」係設於「內沉平面」上，而系爭產品之     26
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               「菱形止滑凸粒」係突出於按壓段表面，因壓扣產品之設     01

               計重點往往在於使用上之按壓段部分，故該明顯差異特徵     02

               ，已使系爭產品之整體外觀與系爭設計專利不同，二者並     03

               不致產生混淆之視覺印象，尚難認定系爭產品有落入系爭     04

               設計專利之權利範圍。又系爭產品整體外觀設計與系爭設     05

               計專利具明顯區別之視覺印象，二者並不致產生混淆之視     06

               覺印象一節，亦經本院另案民事判決為相同認定在案（參     07

               判決理由四、（七），見本院卷第41-43 頁）。是以，聲     08

               請人並未釋明系爭產品落入系爭設計專利之權利範圍，此     09

               部分之聲請，自屬無據。     10

           四、聲請人未釋明系爭新型專利保全證據之必要性：     11

           （一）聲請人主張系爭產品侵害系爭新型專利一節，業經其提     12

                 出本院另案民事判決1 件為憑（見本院卷第17-59 頁）     13

                 。又系爭產品落入系爭新型專利請求項1-7 之文義範圍     14

                 ，且系爭新型專利請求項1-7 並無得撤銷之事由一節，     15

                 此據本院另案民事判決認定明確（參判決理由四、（六     16

                 ）見，本院卷第35-37 頁），雖上揭判決尚未經終局確     17

                 定，惟仍得據此認定聲請人就系爭產品侵害系爭新型專     18

                 利一情，已盡其釋明之責任。     19

           （二）聲請人對於應保全證據之理由，並未提出任何證據釋明     20

                 符合證據保全之要件，茲說明如下：     21

                 1.關於聲明1 所示保全含有系爭產品之安全帽部分：     22

                   �聲請人於本院108 年6 月24日調查程序中，陳明聲     23

                     請證據保全的客體為相對人向第三人○○公司購買     24

                     的「壓扣」產品，並不包含相對人自行生產製造的     25

                     「壓扣」產品，聲請人並無相對人自行製造「壓扣     26
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                     」而構成侵害系爭專利之證據等語（見本院卷第10     01

                     1 頁），是本件僅論聲請人請求扣押相對人使用第     02

                     三人○○公司製造之系爭產品所組裝而成之安全帽     03

                     是否有理由，先予敘明。     04

                   �聲請人固主張保全相對人販售如聲證2 所示使用系     05

                     爭產品之安全帽云云。然查，聲請人前於相對人販     06

                     售安全帽產品通路市場購得如聲證2 所示使用系爭     07

                     產品之安全帽，並提出該安全帽使用系爭產品外觀     08

                     結構及使用說明書之翻拍照片3 張為憑（見本院卷     09

                     第63-65 頁），又觀之該安全帽上使用之壓扣產品     10

                     ，明顯壓製有第三人○○公司之代號簡稱「HC」2     11

                     字，且聲請人於本院調查時亦自承於一般安全帽銷     12

                     售實體店面購得相對人製造如聲證2 所示使用系爭     13

                     產品的安全帽並沒有困難，且安全帽說明書有標示     14

                     製造商為相對人公司等語在卷（見本院卷第99、10     15

                     1 頁）。依上，聲請人既然可於一般安全帽銷售市     16

                     場上購得相對人使用系爭產品組裝之安全帽實物，     17

                     並從安全帽之使用說明書處確悉相對人為該安全帽     18

                     商品之製造商，則本件聲請人聲請保全之證據即如     19

                     聲證2 所示使用系爭產品之安全帽，尚難認該侵權     20

                     產品證據有滅失或礙難使用之虞或就確定事、物之     21

                     現狀有法律上利益。從而，聲請人此部分聲請扣押     22

                     含有系爭產品之安全帽，並無理由。     23

                   �聲請人主張：相對人製作之安全帽種類繁多，將來     24

                     訴訟中當可概括表示其未曾使用過系爭產品；亦難     25

                     直接以安全帽之出貨數量直接回推侵權之事實云云     26
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                     （見本院卷第11、101 、111 頁）。惟查，聲請人     01

                     可由市面上購得標示製造商為相對人公司之安全帽     02

                     ，自不存在將來訴訟中，相對人概括否認其使用系     03

                     爭產品生產安全帽之風險。又保全證據之目的係為     04

                     平衡證據掌握於相對人手中之情形，非謂聲請人即     05

                     無須查明應保全之特定證據並釋明應保全證據之理     06

                     由，本件聲請人僅釋明第三人○○公司製造之系爭     07

                     產品有侵害系爭新型專利，及相對人有製造、販賣     08

                     使用系爭產品如聲證2 所示之安全帽（見本院卷第     09

                     63-65 頁），然聲請人並未提出任何客觀證據釋明     10

                     存在其他侵害系爭新型專利之壓扣產品，亦未釋明     11

                     相對人其他生產、販賣之安全帽型號有使用系爭產     12

                     品之相關事證，則此部分證據是否存在尚有未明，     13

                     自不得利用證據保全之程序，聲請法院代其查明，     14

                     是聲請人上開主張，尚無可取。     15

                   �聲請人主張：其雖購得相對人製造、販賣如聲證2     16

                     所示之安全帽1 頂，但是該安全帽並非有編號之制     17

                     式化產品，相對人要否認是很容易的云云（見本院     18

                     卷第103 頁）。惟如前述，聲請人僅就聲證2 所示     19

                     之安全帽釋明使用侵害系爭新型專利之系爭產品，     20

                     其餘部分並未提出任何事證，自不得允許聲請人藉     21

                     保全證據程序刺探相對人於此之外取得多少侵權內     22

                     容；至於聲請人已釋明侵害系爭新型專利之部分，     23

                     因聲請人仍無困難地可由市場上購得如聲證2 所示     24

                     之安全帽實物，自無保全證據之必要，聲請人上開     25

                     所述，尚無可採。     26
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                 2.關於聲明2 所示保全相關出貨記錄等單據部分：     01

                   �聲請人主張：相對人此類安全帽之商品，似未開立     02

                     發票，僅於廠商叫貨時以出貨單或送貨單等自行記     03

                     錄，未來亦難自國稅局等第三人處取得明確之資料     04

                     云云（見本院卷第13、113 頁）。惟查，聲請人自     05

                     陳其另案106 年度民聲37號有對第三人○○公司聲     06

                     請證據保全，並於本院實施證據保全現場，經以拍     07

                     照方式取得相對人跟第三人○○公司購買系爭產品     08

                     的部分採購單等語（見本院卷第103 頁），此亦據     09

                     本院依職權調取上開保全證據案卷查閱無訛。又聲     10

                     請人於本院108 年6 月24日調查期日後，具狀提出     11

                     第三人○○公司開立給相對人之記載「按鍵式插扣     12

                     」送貨單共9 件（見本院卷第119-135 頁），釋明     13

                     相對人前向第三人○○公司購買系爭產品之事實。     14

                   �相對人使用系爭產品之安全帽，目前仍於市面上流     15

                     通，聲請人依上開事證就損害賠償為估算，亦得於     16

                     本案訴訟中聲請調查證據，請求相對人或其下游通     17

                     路商之交易對象提出單據，以查明相對人使用系爭     18

                     產品製作之安全帽之相關證據，如相對人將來於本     19

                     案訴訟程序中，無正當理由拒絕提出相關銷售證據     20

                     ，亦可課予民事訴訟法第345 條規定之不利益。又     21

                     專利法關於損害賠償之計算，可以依具體損害計算     22

                     說（專利法第97條第1 項第1 款本文、第120 條、     23

                     第142 條第1 項）、差額說（專利法第97條第1 項     24

                     第1 款但書、第120 條、第142 條第1 項）、總利     25

                     益說（專利法第1 項第97條第2 款、第120 條、第     26

         7



         

         

                     142 條第1 項）、合理授權金（專利法第97條第1     01

                     項第3 款、第120 條、第142 條第1 項）等方式擇     02

                     一計算，故此部分損害賠償計算之證據資料，仍有     03

                     其他對相對人損害較小之證據調查方法可資利用，     04

                     且駁回本件保全證據之聲請不會使聲請人之實體利     05

                     益遭受損害，是聲請人此部分之主張，尚屬無據。     06

                   �聲請人主張：出貨記錄等文書資料極易藏匿或毀損     07

                     ，若未經證據保全，將來亦難以期待相對人願配合     08

                     提出云云（見本院卷第13頁）。惟查，相對人無正     09

                     當理由拒絕提出相關銷售證據，可課予民事訴訟法     10

                     第345 條規定之不利益。況且，聲請人並未釋明相     11

                     對人有故意湮滅、變更相關帳簿之情形，衡諸系爭     12

                     產品僅為相對人製造、販賣安全帽本體之部分零件     13

                     ，而聲請人亦自陳系爭產品之單價極低（每粒約5.     14

                     5 元），且相對人僅係系爭產品之購買者，並非主     15

                     要從事製造行為之侵權行為人，則相對人是否有隱     16

                     匿、毀損證據之可能性，亦未據聲請人舉證釋明，     17

                     其徒憑主觀臆測之主張，自屬無據。此外，聲請人     18

                     又主張：相對人有進行安全帽出口之業務，其每月     19

                     需求之壓扣數量不可能僅有另案所查得之出貨單據     20

                     上載之「按鍵式插扣」數量，顯見此僅為部份單據     21

                     云云（見本院卷第113 頁）。惟查，相對人每月壓     22

                     扣需求數量超過送貨單上之記載僅係聲請人單方猜     23

                     測，縱相對人有安全帽出口之業務，其安全帽上使     24

                     用之壓扣產品，是否全為系爭產品，亦未據聲請人     25

                     舉證釋明，聲請人上開主張無異得以藉由保全證據     26

         8



         

         

                     程序刺探相對人之營業事實，並代為蒐集證據，此     01

                     顯有悖於前述證據保全規定之立法目的，是聲請人     02

                     此部分主張，即無可採。     03

           （三）綜上，依聲請人所舉之前開事證，僅能釋明相對人於聲     04

                 證2 所示之安全帽上，有使用侵害系爭新型專利之系爭     05

                 產品之事實，惟因上開安全帽產品，仍無困難地而得於     06

                 市場上購得，且聲請人亦未提出相對人有將系爭產品之     07

                 相關進出貨記錄等單據為故意隱匿、銷毀、湮滅、變更     08

                 之事證，則聲請人既未釋明本件聲請保全之證據有何滅     09

                 失或礙難使用之虞，難認有時間上之急迫性，且該等聲     10

                 請保全之證據資料有何滅失毀損或礙難使用之虞，而有     11

                 確定事物現狀之法律上利益，亦未見聲請人提供即時可     12

                 調查證據釋明，自難僅憑聲請人主觀之臆測，而認本件     13

                 有保全證據之必要性。     14

           五、綜上所述，聲請人既未提出能供即時調查之證據，以釋明     15

               應保全證據之理由，自不符民事訴訟法第370 條第2 項之     16

               規定，則其就本件所聲請保全之證據，有何滅失或礙難使     17

               用之虞，或有何確定事物現狀之法律上利益並有必要，難     18

               認已盡釋明之責，揆諸上開說明，本件聲請核與民事訴訟     19

               法第368 條第1 項規定不合，不應准許。     20

           六、依民事訴訟法第95條、第78條，裁定如主文。     21

         中　　華　　民　　國　　108　 年　　7　　 月　　22　　日     22

                             智慧財產法院第三庭     23

                                         法　官  張銘晃     24

         以上正本係照原本作成。     25

         如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告     26

         9



         

         

         費新臺幣1,000元。     01

         中　　華　　民　　國　　108 　年　　7 　　月　　22　　日     02

                                         書記官  葉倩如     03
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