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摘要
　　由於我國專利法於2003年3月31日全面除罪化，而新制定之智慧財產案件審理法目前還未定施行日期，但可以確定的是，以往的「以刑逼民」取締仿冒策略已不復援用，也因此訴訟策略的重要性漸受重視；然而繼之而來的專利侵害訴訟，專利權人在形成訴訟策略的過程中，關於其必須評估的範圍，卻一下擴大至目的、被控侵權人、損害賠償、訴前的保全、專利有效性、專利侵害鑑定、權利濫用、巿場利益、訴訟成本等諸多層面，故若沒有一個科學、嚴謹的思維方式，可供專利權人進行紮實的策略分析、計算損益，進而在個案中形成一個適當的訴訟策略，則專利權人在遭遇專利權被侵害時，將會陷入提起訴訟或不提起訴訟的二難：一方面提起訴訟會恐不堪負荷訴訟成本，也會擔心獲得的損害賠償得不償失，另一方面不提起訴訟，又不見得能承受侵權人的巿場競爭與損失。
　　以色列物理學家高德拉特（Eliyahu M. Goldratt） 於1980 年代創立了一種以「限制」因素為分析重點的管理理論，命名為限制理論 (Theory of Constraints)，又稱制約理論簡稱為TOC，該項理論強調以常識管理，並以嚴謹的因果邏輯關係為基礎，發展出一套思維程序，特別是利用此一思維模式所發展出的解決方案，能發揮超出預期的結果，故本研究遂援用此一思維模式，試圖發展出一套較佳之專利訴訟策略方案，以期降低訴訟成本、風險與提高獲利，滿足專利訴訟之背後的經濟目標。
關鍵詞：專利、訴訟策略、限制理論、訴訟成本、訴訟風險
Abstract

The patent law of R.O.C. Taiwan has been decriminalized entirely since March 31, 2003. Although the enforcement date of the newly enacted Intellectual Property Case Adjudication Act has not been determined, we can assure that the previous anti-counterfeits strategy “imposing criminal penalty to create negotiation chips on civil dispute” will not be applied, and the significance of litigation strategy has been increased day by day. However, in the following patent infringement litigations, the scope that patentees have to evaluate in their process of constructing litigation strategy has been immediately expanded to many layers including purposes, infringers, damages, preventive proceeding, validity of patents, patent infringement analysis, right abusing, market interests, and lawsuit cost. Supposing it does not exist a scientific and precise thinking method which can be utilized in patentees’ strategy analysis and profit/loss calculation, so as to develop a proper litigation strategy, patentees will fall into a dilemma of whether to file litigation or not when their patents are infringed. On one hand, they are afraid of being unable to burden excessive lawsuit cost and gain sufficient damages to compensate their loss; on the other hand, they may fail to endure the market competition triggered from infringers and the consequential loss if they do not file litigation.

Eliyahu M. Goldratt, a physical scientist from Israel, created a management theory in 1980’s focusing on analyzing “constraints”, which is named as Theory of Constraints (shortened as TOC). This TOC theory, focusing on management of common sense and based on a precise logical cause and effect coherence, developed a thinking method. The solution coming by utilizing this thinking method could obtain superb results. The research thus adopts this thinking method in an attempt to develop a better solution for the strategy construction of patent litigation to control the risk, lower cost, and improve profits, thus allowing the litigation strategy meets the economic demand which behind the patent litigations.
Key words: patent, litigation strategy, theory of constraints, litigation cost, litigation risk
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第1章 　緒論
1.1前言
　　由於世界貿易組織（WTO）的主導，原本各國間保護與執行智慧財產權時所存在的不同標準漸漸消失，而「與貿易相關之智慧財產權協定」（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，TRIPS）透過WTO的架構，深深地影響了WTO所有會員國或關稅領域的智慧財產權制度與立法。我國是以已開發國家的身份入會，必須毫無保留的接受TRIPS的規範，為符合TRIPS之規定，我國於入會前後，專利法共經過四次重要修法，其中侵害專利權行為之除罪化，也在歷次修法中漸次修正，於2003年3月31日全面除罪化
，保護專利權制度與世界各先進國家完全接軌；又為了能補足諸如證據蒐集手段欠缺、舉證困難、法官未具備法律以外之專業知識、過度依賴鑑定結果，以致拖延訴訟，且裁判專業性不足等等缺點，故另制定了「智慧財產案件審理法」以及「智慧財產法院組織法」（2007年3月28日總統公布，尚未定施行日）。惟特別值得注意的是，除罪化後對於一向習慣採「以刑逼民」訴訟策略的專利權人，無疑是一大衝擊，因此如何有效取締仿冒成為重要課題。
　　由高德拉特博士（Dr. Eliyahu M Goldratt）所倡導的限制理論（Theory of Constraint, TOC），是利用嚴謹的因果邏輯關係所發展出一套思維程序，經由分析、策略、戰略階段，有系統的導引出一個問題解決模式（Problem Solving Model of TOC, TOC PSM），有效的突破局部效應的兩難困境，這個理論應用在生產管理、供應鏈與配銷、專案管理、巿場行銷與人的管理等領域已有著例，但應用在法律實務的訴訟策略，特別是專利訴訟的訴訟策略還未有研究前例。
　　依哈佛大學策略大師Michael Porter給策略所下的定義是：「策略就是做選擇、設定限制、選擇要跑的比賽，並且根據自己在所屬產業的位置量身訂做出一整套活動。」由於訴訟本身就具有競爭性，雖然訴訟策略多少會受限於法律規定，而與產業競爭策略可供揮灑的空間無法相提並論，但卻不能否定其仍有策略操作的空間，因此本研究將專注於透過限制理論思維程序，推導出一套在專利法全面除罪化後的仿冒取締問題解決模式，期望能使專利權人透過此一模式的運用，在專利訴訟的過程中，有效的控制訴訟成本、降低訴訟風險、填補損害並維護巿場利益，提升競爭力。
1.2研究動機及目的

　　在專利法完全除罪化之前，訴訟實務上專利權利人常利用專利法有刑事處罰的規定，借檢察官或法院之犯罪偵查權打擊競爭對手，對於違法侵害其專利權者之財產施以偵訊、搜索、扣押，使其能在短時間內達到排除侵害，甚或利用刑事偵查、制裁等公權力介入的心理壓力，與迫使被告與權利人達成和解獲取損害賠償的目的，也由於這種「以刑逼民」的取締策略訴訟成本不高
，但卻在降低訴訟風險、填補損害、維護巿場利益以及提升競爭力等方面有不錯的成效，因此廣為一般專利權人在專利訴訟策略中所採用，也由於其他訴訟策略相對沒有這麼好的效果，所以在專利訴訟的訴訟策略，在當時並沒有進一步發展的必要與空間。
　　但自從專利法全面除罪化後，專利權侵害案件回歸民事程序之處理，對於熟悉這「以刑逼民」取締策略之專利權人馬上發生了適應不良的困擾，直接反應的是專利權人提起專利侵權訴訟的意願
，甚至也連帶影響了專利申請的意願
，而在此一制度的變遷中，專利權人必須面對新制度所造成的衝擊包括：訴訟成本的大幅增加、若面臨舉證困難將可能造成的勝訴可能性下降、排除侵害的困難度上升以及損害填補的機率下降。
　　而且，經過實務的觀察分析，在專利法全面除罪化後的變化，還包括有總訴訟案件會減少、財務負擔能力相對弱的專利權人會減少其訴訟行為，以及專利權人勝訴的比例會提高
。睽諸前述說明，專利權人在遭遇專利權被侵害時，將會陷入提起訴訟或不提起訴訟的二難，一方面提起訴訟會恐不堪負荷訴訟成本，也會擔心獲得的損害賠償得不償失，另一方面不提起訴訟，又不見得能承受侵權人的巿場競爭與損失。
　　按，限制理論的思維模式，其中有一項很重要的特徵就在解決二難的抉擇，這個特徵非常符合上述的二難困境需求，而且限制理論的思維模式，是透過嚴謹的因果邏輯關係，推導出一套問題解決模式，也十分符合法律思維模式的嚴謹論證限制，更能符合訴訟由靜態延伸出的動態複雜預測。蓋因訴訟是透過法律思維模式解決爭端，所以除了對靜態的事實以三段式論法涵攝判斷結果外，還會因為程序的進行，而使得前提事實產生動態的變化，也因此一事實變動，會使得涵攝後的判斷結果複雜且難以預測，如果沒有一套周延且能化繁為簡的問題解決模式，也會使新擬定的訴訟策略捉襟見肘，結果難料。
　　因此本研究是利用限制理論的思維模式，從因專利法除罪化後的訴訟策略陷入困境為問題，循序找出新的訴訟策略以及戰略行動，可以較原有的訴訟策略訴訟成本被控制、訴訟風險下降、損害得以填補、巿場利益可以維護、競爭力可以提升。
1.3研究範圍

1.3.1專利法全面除罪化後
　　由於本研究是以專利法全面除罪化後的巿場環境及法律規範為背景，爰先述明專利法除罪化之立法經過如下：
1.民國83年1月21日之修法

此次修法將修正前之專利法第89條：「偽造有專利權之發明品者，處三年以下有期徒刑，拘役或科或併科十萬元以下罰金。」以及修正前第90條：「仿造有專利權之發明品或竊用其方法者，處二年以下有期徒刑，拘役或科或併科五萬元以下罰金。」，修正為第123條：「未經物品發明專利權人同意製造該物品，致侵害其專利權者，科新臺幣三十萬元以下罰金。」，另修正前第91條：「明知為偽造或仿造有專利權之發明品而販賣，或意圖販賣而陳列，或自國外輸入進口者，科新臺幣六萬元以下罰金。」規定，將侵害發明專利權之相關侵害行為（包括未經同意製造、使用、販賣、意圖販賣陳列、意圖販賣進口等）之處罰範圍限於罰金刑，而刪除修正前之自由刑規定。但此次修正並未對於新型專利、新式樣專利之侵權行為自由刑規定加以修正。依一般通念，發明專利較一般新型專利為技術層次較高之創新，但依修正後之規定，侵害發明專利權卻反而無自由刑之處罰規定，故多遭批為頭重腳輕之立法。但參諸當時中央標準局（現改制為經濟部智慧財產局）之申請案件統計，其中發明專利權人絕大多數為外國人，而當時在外國侵害專利權卻多未有刑事處罰規定，兩相對照下，似對國人有所不公，故此次修正刪除侵害發明專利權之自由刑規定，應該是基於平等互惠考量，而非為符合TRIPS規定之考量。
2.民國86年五月七日之修法

此次修正幅度甚小，並未涉及侵害專利權之除罪化部分修正。
3.民國93年10月24日之修法

此次修法將修正前第123條，即未經物品發明專利權人同意而製造之處罰規定，及修正前第124條，即未經方法發明專利權人同意而使用，以及修正前第127條明知為未經發明專利權人同意所製造之物品而販賣、意圖販賣而陳列、意圖販賣而自國外進口等之侵害發明專利權行為之規定予以刪除。易言之，此次修法終於確立了侵害發明專利權行為的除罪化，而只涉民事賠償問題。但值一提者，此次修法仍未就侵害新型專利權及侵害新式樣專利權之刑責予以刪除，依然保留了侵害行為之自由刑及罰金刑。
4.民國92年2月6日之修法

此次修法，將侵害專利權之行為全面除罪化，其包括有修正前第125條未經新型專利權同意製造該物品者；第126條未經新式樣專利權人同意製造該物品者；第128條明知為未經新型專利權人同意所製造之物品而販賣，或意圖販賣而陳列，或意圖販賣而自國外進口者；第139條為未經新式樣專利權人同意所製造之物品而販賣，或意圖販賣而陳列，或意圖販賣而自國外進口者等行為之罰則一併刪除。
按此次修法將侵害專利權之行為全面除罪化之立法理由，乃基於「與貿易有關之智慧財產權協定」（TRIPS）第61條規定「會員至少應對具有商業規模而故意仿冒商標或侵害著作權之案件，訂定刑事程序及罰則。救濟措施應包括足可產生嚇阻作用之徒刑及（或）罰金…。會員亦得對其他侵害智慧財產權之案件，特別是故意違法並具商業規模者，訂定刑事程序及罰金。」至於專利侵害是否予刑事制裁，由各國自行決定。惟查，英美法系國家，對於侵害專利都只有民事責任，而德國、日本雖有刑事處罰規定，但卻是備而不用，法國則於1975年廢除專利刑罰，故我國為配合世界潮流予以除罪化，應值得予以肯定。另如前所述民國90年10月24日之修法，將侵害發明專利權除罪化，卻仍維持侵害新型、新式樣專利權之刑事處罰規定，亦有輕重失衡之不合理情況，故全面除罪化後顯可糾正，以撥正此一立法價值判斷的矛盾。
1.3.2智慧財產案件審理法及智慧財產法院組織法尚未施行

　　由於智慧財產案件之審理與一般訴訟相較有其特殊性，特別是專利訴訟，其審理必須仰賴科技專業之協助，也會涉及營業秘密之保護，又因若專利產品之市場更替週期短暫，則其對於迅速審理之要求更殷切，幾具有等同於裁判正確之重要性。我國為因應此智慧財案件的特殊，故而仿效先進國家，設置專責審理智慧財產案件之專業法院，制定「智慧財產法院組織法」，並就智慧財產訴訟，設有特殊之程序規定，以資因應，故亦制定「智慧財產案件審理法」，以符合社會之期待；本研究進行時之背景，上述二法已於2007年3月28日經總統公布，惟尚未定施行日期。
1.3.3以專利權訴訟為研究範圍：

　　關於我國專利法對於專利權的保護規定，一方面雖是為了符合「與貿易有關之智慧財產權協定」（TRIPS），但基於該協定並未對程序部分為具體的規範，另一方面專利法中就權利之取得及受侵害有關之訴訟，亦設有若干特別規定，且程序上仍會適用民法、民事訴訟法、強制執行法以及未來的智慧財產案件審理法等規定；又本研究所參考的訴訟實務資料來源，也僅限於我國法院判決、訴訟實務案例、司法從業人員、執業律師及公司內部法務人員，是以本研究及結論適用的範圍，應僅限於我國巿場環境及司法制度下，合先敘明。

　　至於研究的權利客體，雖然智慧財產權還包含商標、產地標示、著作權、積體電路電路佈局、植物種苗、微生物、工業設計、營業秘密、工商秘密等等，但由於其各自適用的法律並不完全相同，權利的取得與保護方式也各自有異，故本研究重心仍置於專利訴訟的策略研究範疇，而不及於其他智慧財產權，併予敘明。

1.4研究方法
　　本文係應用限制理論，研究發展出目前我國專利訴訟中較佳的訴訟策略，尤其針對在實務與法制上的操作現況。因此，有必要先針對現行規定中，關於專利權的定義、性質與種類，以及專利侵權的行為態樣、救濟方法予以瞭解，之後再對專利訴訟的相關文獻探討，找出專利訴訟所涉及的救濟特徵，並以此歸納出專利侵權訴訟應考量的因素，同時在其中找到各個風險所對應的不利益，最後再找出評估策略優劣的指標。
　　其次，再經由文獻研究，找出限制理論中適於本研究的思考方法及應用工具，並以此循序的推導出以限制理論為基礎的專利訴訟策略行動；而為了能評估上述策略行動的損益變化，故必須再建立專利權人及被控侵權人對於專利訴訟損益的評估數學模型，套用在不同訴訟程序進行中，找出策略應用最佳時機；最後再導入上述訴訟策略的行動，並比較該數學模型的消長變化，以預測在不同訴訟程序時期，對於訴訟損益評估的改變。
　　最後，再針對訴訟實務個案研究，觀察上述訴訟策略的投入，是否能使專利權人及被控侵權人對於訴訟損益發生影響？並分別從訴訟成本、訴訟風險、獲取利益等項目分析，以證明以限制理論為基礎建立的專利訴訟策略行動，確實可以成為較佳的訴訟策略模式。
1.5研究架構

　　研究步驟　　　　　　　　　　　　　研究內容
[image: image8.png]



















第2章 　我國專利侵權救濟
2.1專利權
2.1.1專利權定義及性質
　　專利制度係政府藉授予申請人專有排他之專利權，以保護其研發之發明或創作，並鼓勵其公開研發成果，使公眾能利用之制度
。而專利權是一種無體財產權，也是一種排他的權利，專利權人在專利期間內，享有專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權
，或專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權
，而專利除新型專利外
，關於權利的授予須經審查
。
2.1.2專利權的種類

　　依專利法第2條規定：「本法所稱專利分為下列三種：一、發明專利。二、新型專利。三、新式樣專利。」；而發明，係指利用自然法則之技術思想之創作
，故發明專利必須具有技術性（technical character），即發明解決問題的手段必須是涉及技術領域的技術手段，又發明專利可分為物的發明、方法的發明以及用途的發明三種；新型係指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作
，不包括方法、用途、生物材料及不具確定形狀之物質；新式樣，則指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。

2.2專利侵權的行為態樣
　　專利權人專有排除他人未經其同意或授權製造、為販賣之要約、販賣、使用及為上述目的而進口之行為，但專利權亦僅為一種相對權，而非絕對權，意即專利權人實施其專利權，若會牴觸他人之專利權範圍，則不得實施，否則亦屬侵害他人專利權行為。
　　所謂「製造」，係指以包括但不限於物理、化學、生物技術等手段生產之行為；「為販賣之要約（offering for sale）」係指明確表示要販賣之行為，包括口頭、書面等各種方式，例如於貨物上標定售價並陳列、於網路上廣告或以電話表示等要約之引誘行為均屬之
；「販賣」係指有償讓與之行為，不論經銷商或零售商，均得為專利侵害訴訟之當事人；所謂「使用」，在物品專利權方面，係指實現發明或創作之技術效果之行為，包括對物之單獨使用或作為其他物之部分之使用，在專利為方法專利時，係指實現發明之每一步驟之行為，在為用途發明時，則是將已知物用於該發明用途；所謂「進口」係指為了在國內製造、為販賣之要約、販賣、使用為目的，而自國外移入物品或以製造方法所直接製成之物品者，但不及於為上述目的以外之移入，在國際貿易上，若僅收到發票（INVOICE）尚不屬進口；專利法中之「製造」、「為販賣之要約」、「販賣」、「使用」、「進口」等行為單獨存在時，均會構成侵害專利權
。

2.3專利侵害之救濟

2.3.1補償金請求權
　　因我國發明專利採早期公開制
，故依其暫時性權利保護之規定，發明專利申請人對於申請案公開後，曾經以書面通知發明專利申請內容，而於通知後公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，得於發明專利申請案公告後，請求適當之補償金。對於明知發明專利申請案已經公開，於公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，亦得為前項之請求
。事實上，補償與賠償在法律上的意義並不相同，賠償通常是指有責的，而補償則不一定有加害人，或加害人主觀上有故意過失，故關於上述的暫時性權利保護補償金請求權，尚不宜納入本研究所謂的專利侵害救濟討論範圍內。
2.3.2專利侵害之救濟與損害賠償

　　發明專利權人或其未為限制約定之專屬被授權人，於專利權遭受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之
。新型專利權人，依專利法第108條規定，以及新式樣專利權人，依同法第129條規定亦可準用之，故專利權人其請求內容為：
1.已經發生損害者，可請求損害賠償，至賠償金額之計算，則依專利法第85條規定計算。

2.對於現在之侵害，可請求排除。

3.但有可能發生者，為防範於未然，得請求防止之。

　　民事賠償損害請求權本質上是民事侵權行為，依民法第184條第1項前段規定，侵權人須有故意或過失之主觀要件，至於侵害防止與排除侵害請求權，則並不以侵權人有故意或過失為必要。

　　復依專利法第84條第3項規定，專利權人對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，亦得請求銷燬或為其他必要之處置；同法條第4項則規定，發明人之姓名表示權受侵害時，另得請求回復名譽之處分。
2.3.3損害賠償範圍

　　損害賠償目的在回復或填補他人所受之損害，使被害人回復至未受損害前之原狀，故民法第213條規定：「負損害賠償責任者，除法律另有規定或契約另有訂定外，應回復他方損害發生前之原狀。因回復原狀而應給付金錢者，自損害發生時起加給利息。第一項情形，債權人得請求支付回復原狀所必要之費用，以代回復原狀。」，但因專利侵權性質特殊，遭侵害後難以回復原狀，故僅得以金錢賠償；又專利權人對於因侵權所造成之損害金額，固應負舉證之責任，惟因專利權為無體財產權，究因侵權造成多少損害實屬不易判定，在確定損害賠償金額上，常發生困難。因此，專利法第85條特別規定二種損害賠償之計算方式，允許專利權人自行擇一選定較為有利的損害賠償計算方法，而不以民法上損害賠償之計算方法為限：

1.依民法第216條之規定
（具體損害說）。但不能提供證據方法以證明其損害時，專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害（差額說）。

2.依侵害人因侵害行為所得之利益（總利益說）。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益（總價額說）。

　　實務上法院亦得委由專家進行損害估算（專家估算說）
，但法院實務則有判決認為，若是委由專家進行估算，則其估算方法，並不受上述專利法定之損害賠償計算方法限制
。
　　又專利法第85條第2項規定：「專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額。」

　　復同法條第3項，則是參酌美國專利法第284條第1項的規定，規定為：「依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。」而特別為懲罰性損害賠償之規定，以期達到嚇阻及懲罰故意侵權行為之目的。但由於懲罰性損賠償（punitive damages or punitory damages）有違我國民法中填補損害的概念，且追溯其來源，係自西元前二千年之漢摩拉比法典、羅馬法和摩西律中倍數賠償的觀念
，此後又出現在英國普通法（common law）中
，之後又為美國所繼受，甚至成為美國普通法的原則之一
，因此懲罰性損害賠償的適用在我國審判實務上，仍然有許多不明確的地方，但歸納其要件，應該包括有
：
1.賠償義務人要有財產或非財產上之損害賠償的責任；
2.賠償義務人主觀要有故意；
3.必須法院認為懲罰性損害賠償有必要；
4.懲罰性損害賠償額不得超過損害賠償額之三倍；
　　但依我國專利法懲罰性損害賠償規定的立法沿革看來
，由於該規定的制定，應該是為了代替（或衡平）侵害發明專利權刑事責任的免除，而不是為了填補損害，因此會對專利訴訟損益評估產生一定的影響。
2.4專利侵害救濟的特徵
　　專利侵害救濟的過程，確實會因為專利本身的技術性、無體財產性，以及民事法院、行政法院二元體制等因素，而使得侵害專利權的損害賠償訴訟，會與一般侵權行為損害賠償訴訟很不一樣，也因此會有一些專利侵權訴訟特有的特徵，由於這些特徵會直接影響專利訴訟的策略擬定，因此有必要將其先找出來，爰整理如下：
2.4.1新型專利的形式審查制

　　我國於民國93年7月1日起對新型專利改採形式審查制，主要還是考量新型專利產品生命週期發展迅速，若是歷經長時間的審查（約需18個月），對於專利技術的保護顯然不足以符合巿場期待，因此改採形式審查後，認定申請專利之新型並無不予專利之情形者，應准予專利，並公告申請專利範圍及圖式。

　　但也因新型專利採形式審查，並未經過實體專利要件審查，若專利權人不當行使此種不確定的新型權利，對於公眾之利用及研發可能有不利影響，故依專利法第103條第1項規定：「申請專利之新型經公告後，任何人得就第94條第1項第1款、第2款、第4項、第95條或第108條準用第31條規定之情事，向專利專責機關申請新型專利技術報告。」，而權利人則必須於取得技術報告後，才可以行使權利
；但專利主管機關以我國已設有舉發制度，故認為新型專利技術報告非行政處分，性質上應屬行政機關無拘束力之報告，僅作為行使權利或利用技術之參考，所以即使新型專利權人未提示新型專利技術報告，亦非不得提起民事訴訟，法院就未提示新型專利技術報告之案件，亦非當然不受理
。
　　承上所述，由於新型專利改採形式審查，也因此使其權利處於不確定狀態，雖然制度設計上希望能以技術報告當作事後實體審查，以提升其權利的合法性，但事實上又因技術報告沒有任何拘束力，而使得一切回到原點。
2.4.2專利權的不安定

　　專利權與一般財產權本質不同，其權利取得過程，必須是發明人或創作人向專利主管機關提出申請，經程序或實體審查後才由國家賦予專利權，但上述的實體審查
，仍難完全擺脫審查委員的專業能力、掌握資訊的多寡以及主觀判斷影響，因此容易因人而異，也容易產生日後的爭議，特別是會使專利權產生不安定。依經濟部智慧財產局的統計，自2000年至2004年，我國專利異議案或舉發案的成功率，每年平均約在34%至37%之間
，意即有近三成五的專利，雖然有取得專利，但只要再進一步審查，就會發現該專利不符法定要件而應被撤銷而自始無效。
　　專利權不安定的問題，在以往在侵權訴訟中，被控侵權人通常會對系爭專利的有效性提出質疑，並以此為訴訟策略，先是向主管機關提出舉發，再依專利法第90條規定，向法院請求以裁定停止訴訟程序，接著便是進行冗長的行政救濟程序。尤有甚者，若被控侵權人藉著每隔一段時間就提出一件舉發，來製造舉發尚未完全確定的理由，以便說服法院繼續停止訴訟程序，將導致訴訟雖已延宕數年，但卻根本毫無進展。

2.4.3專利範圍不確定

　　專利範圍的解讀是一個很複雜且專業的領域
，但由於專利範圍涉及專利權所能行使的界線，因此在如文義讀取、全要件、均等論判斷的解讀上也會因人而異，顯然不如一般動產或不動產權利範圍明確，更何況還會受到習知技術阻卻，以及禁反言等鑑定程序的影響，而使得專利權範圍還會受到習知技術，以及專利權人於行政爭訟過程中的答辯影響，這也使得已經有權利不安定特徵的專利權，又會因專利範圍不明確，而使得專利侵權訴訟更加複雜且難以預測。
　　由於專利範圍不確定，致使專利侵害鑑定的問題也一併浮上檯面，由於專利具有高度的科技屬性
，而法院的科技專業卻有限，導致審判高度依賴鑑定機構的鑑定報告，由於鑑定機構多達五、六十家
，因此在實務上，經常發生兩造當事人都持有一份或數份鑑定機構的鑑定報告，且各自持有的鑑定報告都是有利於己的鑑定結果；而法院在無法自行判斷情形下，只好依職權，或協調兩造合意再送其他鑑定機構鑑定，而法院就依最後的鑑定結果為裁判依據，而非依鑑定報告之理由有沒有符合鑑定要點，這種只在乎鑑定的公正客觀性，而卻忽略鑑定的專業性，往往都讓雙方當事人覺得鑑定是有點碰運氣的成分。
2.4.4專利侵權損害不易評估

　　承前2.3.3所述，專利侵權損害賠償估算的方法包括具體損害法、差額法、總利益法、總價額法以及專家估算法。但也因計算方法的複雜，使損害估算牽涉到的問題包括下列幾項：
1.要選擇那一項計算方法比較適當？
2.要在何時提出計算方法比較適當？
3.要如何證明以及估算請求數額？
　　由於依專利法第85條第1項第1款之規定是：「依民法第216條之規定（具體損害說）。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明人專利權人得就其實施專利權通常可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害（差額說）。」由於本條款的規定，原則是依民法第216條的填補權利人所受損失及所失利益，例外才是以差額計算，也因此損害賠償的計算，仍是以填補損害為原則，並無懲罰性概念存在。
　　不過，由於權利人若要援引本條款為計算基礎時，先要假設一個通常可獲得利益的數額，再減去實施權利所得利益數額以計算差額。但是獲利的下滑，通常是相當多的因素所綜合造成的，包括供給數量、需求程度、經濟不景氣、市場飽合程度、產品價格、競爭產品‧‧‧等等，因此權利人在證明業績的下滑後，還要能證明下滑的結果，與侵權人的行為有因果關係，便產生了一定的困難。尤有甚者，如果侵權人的行為，通常是發生在權利人推出新專利品的成長期內，權利人的業績因為產品總量的上升，致使獲利不降反升，這時要如何計算差額？

　　另依專利法第85條第1項第2款之規定：「依侵害人因侵害行為所得之利益（總利益法）。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益（總價額法）。」這種計算在專利法除罪化後，專利權人因無法透過檢察官執行搜索扣押，勢必要面臨舉證欠缺估算資料的窘境，因此專利侵權訴訟確實會因其損害賠償計算的特殊，而使損害評估困難。
2.4.5三個沒有，四隻蟲

　　實務界對於我國專利訴訟特徵的描述，有一個有趣但很貼切說法，就是「三個沒有，四隻蟲」
，三個沒有是指與美國訴訟不同，沒有陪審制度、沒有證據開示制度（Discovery）以及沒有馬克曼聽證會（Markman Hearing）
，這個描述主要是讓熟悉美國專利訴訟的人，很快的瞭解我國專利訴訟與美國專利訴訟制度間的差異；但若要再讓對方瞭解實務的實況，就必須補充四隻蟲：
　　第一隻蟲是司法的二元體制，即專利的有效無效是由行政爭訟的體系處理（專利舉發由經濟部智慧財產局處理、不服處分的訴願由行政院訴願委員會處理，而提起行政訴訟，則由行政法院處理），專利的侵權與否則由普通民事法院處理；第二隻蟲就是法院是否會裁定停止訴訟程序的問題，依上揭2.4.2的說明，由於一旦被控侵權人有提出舉發申請撤銷專利權人的專利權，則法院通常就會依專利法第90條規定，裁定停止訴訟程序，而其結果就是一審判決將遙遙無期；第三支蟲就是欠缺專業能力的問題，因為專利訴訟是三個專業的結合，包括法律、科技專業與產業知識都要豐富，但同時擁有這三個專業的人才有限，若要進行團隊合作，也要專業能力完整才行；第四支蟲則是鑑定問題，依上揭2.4.4的說明，法院對於判斷被控侵權人所實施的產品，關於其是否有落入專利範圍不容易進入情況，過度依賴鑑定的結果，造成了訴外裁判的弊病，若是有好幾個不同結論的鑑定意見，法院也不知道要如何再審理下去。
2.5專利侵權訴訟應考量的因素
　　依一般企業策略管理程序（Strategic management process）可知，企業策略管理程序包括界定企業使命與目標、環境偵測、策略形成、策略執行、成效評估等五項步驟
。雖然專利訴訟策略與一般企業策略有所不同，但因為性質上也是一種策略，所以應該也可以援用上述策略管理的步驟，只是專利訴訟策略畢竟與企業策略目的不同，因此應該也就沒有界定企業使命與目標的必要性，但環境偵測、策略形成、策略執行、成效評估等四項步驟，仍是本研究專利訴訟策略所可以依循的選擇程序。
　　就企業策略管理程序中之環境偵測步驟而言，主要是就企業外部環境分析可能的機會（opportunity）和威脅（threat），同時也進行企業內部的資源與能力評估，來分析可能的優勢（strength）和弱勢（weakness），作為擬定計劃和執行策略的依據。當然專利訴訟策略管理也有環境偵測的必要性，但因為會高度受限於法律程序與規定的限制，因此不並適合從企業的內外部為環境偵測評估，故本研究從專利訴訟實務上對於侵權訴訟應考量的因素研究為對象，找出適當的考量因素，並以此為環境偵測方向的內涵。
　　在專利權訴訟實務上，通常專利權人一旦起訴向侵權行為人請求損害賠償後，被控侵權人除了可以循以往利用異議、舉發程序，以達到拖延訴訟程序之目的外，另一方面則有可能會隱匿、銷毀相關資料及證據，使權利人嗣後無論在證明侵權，或是證明損害數額上產生困難，最後縱使被判賠確定，侵權行為人也老早就在拖延訴訟的過程中脫產，使權利人獲得的損害賠償判決執行無實益。
　　為了避免支出訴訟成本，但到頭來卻一無所獲，因此實務界有認為專利侵權訴訟應考量的因素包括有：目標－要先把自己的目標想清楚，到底是要獨占巿場？還是目的只是想多拿一點權利金？再來是要瞭解對手的強弱－通常要有一些對手歷史知識，有耳目更好；接著是要評估專利的強弱－主要是針對專利的有效性為評估；然後是鑑定－能不能證明被控侵權人所製售的物品有落入專利範圍？另外還要評估證據－畢竟舉證所在敗訴所在；最後還要評估遭反擊的風險－這裏主要是涉及有無權利濫用，或被反向求償的問題；當然還有成本的考量
。
　　當然也有論者認為要思考的問題包括：1.專利有效性問題；2.專利侵害鑑定問題；3.損害賠償額估算問題；以及4.財產保全問題。
也有特別專注在專利訴訟定暫時狀態處分救濟的環結
，認為可以以低廉成本迅速取得法院命令、避免陷入實體及技術細節爭議、輕易激發業界寒蟬效應促成和解
。
　　然綜合以上文獻的說明，可以整理出就針對專利權人而言，應用下的專利侵權訴訟應考量的因素，進行評估：
1.目的的評估：

　　在專利權人面對專利權遭侵害時，要巿場與要賠償的目的或可併存，但要賠償或要獨占巿場的目的則只能擇一，因為可預期的，將侵權人排除在巿場競爭之外，專利權人可以獨占巿場，當然可以獲取利益；但若專利權人採用授權替代提起專利侵權訴訟，則勢必要分享巿場，當然預期可以獲得授權金的利益，但何者對專利權人較為有利？此節涉及巿場的預估，也有競爭分析，又因為只能擇一，所以是專利權人在採取行動前要先拿定主意的一項評估。
2.對被控侵權人的評估：

　　近來的相關統計研究發現，從1999年至2005年間法院對於專利訴訟的判決中統計發現，專利法全面除罪化前，專利權人總數為260家，其中113家為法人，法人所佔之比例為43.5%，而在除罪化後專利權人總數為30家，其中26家為法人，法人所佔之比例為86.7%，因此顯然在除罪化後，專利權人為法人之比例大幅增加；而且，研究中同時發現，專利權人為法人者，其在專利法全面除罪化前的平均資本額，反而有高於除罪化後之平均資本額的情形
。
　　綜合以上研究結果推論，以及本研究的看法：在專利法全面除罪化後，由於以刑逼民的訴訟策略已經無法再援用，而民事訴訟專利權人必須自行負擔相關訴訟成本，故從而對於資本額較小的法人或自然人而言，基於專利訴訟的成本考量，其提起訴訟的障礙相對升高。也因如此，可預期的在專利法全面除罪化後，會選擇進行專利訴訟的當事人，其對於訴訟成本承擔能力相對較好，訴訟風險控制能力也應較強，對於預期獲得利益（或損害填補）的期待也較高，故而此項評估因素的重要性也相形重要了起來。
3.損害賠償的評估：

(1)損害賠償額估算的評估：
　　承前2.4.4節關於「專利侵權損害不易評估」內容所述，由於專利法已合全面除罪化，請求損害賠償幾乎是專利訴訟的全部，故損害賠償的估算算是專利侵權訴訟中，繼專利權有效性評估、專利侵害鑑定評估以外，最為重要的一個評估因素了，惟關於其計算相關規定，爰不再贅述。
(2)非財產上損害的評估：
　　依專利法第84條第3項之規定：「發明人之姓名表示權受侵害時，得請求表示發明人之姓名或為其他回復名譽之必要處分。」，同法第85條第2項規定：「除前項規定外，發明專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額。」
準此，專利侵權訴訟中，還是有非財產損害的概念存在，只是若侵害的是專利權人的姓名權受到侵害，只能請求回復名譽之必要處分，而若是業務信譽受到侵害，則還可以請求賠償相當金額。惟值得注意的是，上述規定中所謂專利權人，雖未限制法人才能請求業務信譽上之損害，但依台灣高等法院台中分院94年度智上字第2號民事判決所載：「‧‧‧上訴人張燕錫請求給付其商譽受損部分各10萬元一節。查上訴人張燕錫雖係專利權人，但將專利予以商品化交由訴外人都瑩公司銷售，已經上訴人張燕錫自承無誤，故欣佶公司等之產品縱有侵害系爭新型專利之情，但無侵害上訴人個人業務上信譽之問題，張燕錫此部分之請求，即難採取。」似又有不承認專利權人為自然人時，會有業務信譽損害的可能。
　　尤有進者，依最高法院74年度台上字第972號判決所載：「專利權受侵害時，專利權人得請求損害賠償，為專利法第81條所明定（舊法）。原判決既認定被上訴人賴某為被上訴人中日塑膠有限公司及第一審共同被告中偉工業股份有限公司之負責人，及各該公司名義仿照上訴人已取得專利之『免刀塑膠帶』，亦即有侵害上訴人專利權之行為。依一般經驗法則，此仿造專利品之行為，不唯侵害專利權人之商譽，更因而減少專利權人在同一時地販賣專利品獲利之機會。原判決竟謂不能因此認為上訴人受有損害，其立論殊有可議，亦與一般經驗法則有違。」
。準此，訴訟實務上似對於前揭業務上信譽損害的計算，認為應以商譽的非財產上損害，加計專利權人在同一時地販賣專利品獲利之機會損害為計算。
(3)懲罰性損害賠償的評估：
　　依專利法第85條第3項之規定：「依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。」，但從立法過程看來，專利法中懲罰性損害賠償規定從規定出現一直到賠償上限的提升，應該是與發明專利的廢除自由刑處罰，以及嗣後的全面除罪化同步，但卻是與新型及新式樣專利的除罪化沒有什麼關連。不過既然從立法沿革看來，該規定的制定，應該是為了代替（或衡平）侵害發明專利權刑事責任的免除。

　　無論懲罰性損害賠償的性質是否具有替代刑事處罰的內涵，惟關於其要件請參照上述2.3.3節「損害賠償範圍」之內容，由於懲罰性損害賠償可以使侵權行為人負擔較其應負擔之賠償額為高的責任，故雖然其核定的權限在法院，但因為還有一個賠償義務人主觀要有故意才會構成的要件，所以專利權人在評估時，雖不見得能掌握其賠償範圍，但應較能掌握如何讓侵權行為人懲罰性損害賠償義務出現。
4.訴前的保全：

(1)證據保全：
　　按民事訴訟法第368條第1項規定：「證據有滅失或礙難使用之虞或經他造同意者，得向法院聲請保全，就確定事物之現狀有法律上利益且有必要時，亦得聲請為鑑定，勘驗或保全書證。」，是為民事訴訟法上證據保全規定，惟該法條並非就專利侵害案件所設之規定，專利法全面除罪化前，鮮有當事人利用該法條作為侵害專利證據之保全。專利法除罪化後，不少專利權人利用此規定保全侵權證據，一方面用以保全待鑑定物、待鑑定物與侵權行為人之關連，以及便利將來損害賠償額估算舉證的材料。
　　以台灣彰化地方法院92年度聲字第159號民事裁定聲請證據保全事件為例，法院所裁定的主文內容為：「准予相對人（即侵權行為人）所販賣之型號xxx-xxx及xxx-xxx萬用型投影機架產品各壹個予以保全。」以及「准予相對人自民國xx年xx月xx日起，至執行本件證據保全之日止，所製造、販賣之型號xxx-xxx及xxx-xxx萬用型投影機架全部生產銷售庫存記錄及資料（含產量明細表、成品、半成品庫存現量明細表、庫存進出明細帳、商品型錄、產品價目表、報價單、客戶銷貨明細表、客戶收款明細表、廠商對帳單、發票、訂單、送貨單、出貨單、月結單等）予以保全（含清點、抄錄、影印或攝影）。」可以看的出來，證據保全的目的，一方面為保全證物（即待鑑定物，故只准予保全一個），另一方面也同時發生了保全待鑑定物與侵權行為人間的關係（即相對人所販賣者），也要能保全自侵權行為時起，至執行證據保全之日止，這段期間的不法獲利資料，目的無外是為了將後方便舉證損害賠償的估算。
　　然而，值得注意的是，證據保全雖然不用供擔保，在法院實務上，雖也有多數會核准，但仍有聲請案遭裁定駁回的案例
，所以證據保全的風險，除了可能執行時保全不到需要的證據外，還是有聲請被裁定駁回的風險。
　　雖然證據保全不限於必須在訴前，但為了不讓侵權行為人預做準備，絕大多數的專利訴訟證據保全都是在訴前，但因依民事訴訟法第376條之2第1項規定：「保全證據程序終結後逾三十日，本案尚未繫屬者，法院得依利害關係人之聲請，以裁定解除因保全證據所為文書、物件之留置或為其他適當之處置。」，所以，證據保全程序終結後於法定期間內，專利權人也必須起訴，以免保全原因消滅，法院就裁定發還保全到的證據。
(2)財產保全（假扣押）：
　　依民事訴訟法第522條第1項關於假扣押之規定：「債權人就金錢請求或得易為金錢請求之請求，欲保全強制執行者，得聲請假扣押。」，因此，假扣押債權人在取得法院裁定後得將債務人之財產予以查封，以避免債務人隱匿或處分。然而，行使假扣押時，專利權人僅能就被控侵權人財產予以查封，主要是為了確保事後的賠償能夠落實，與侵權行為的限制沒有關係。
　　依現行假扣押運作實務，專利權人欲提出假扣押的聲請，法院往往以求償金額的1/3 作為擔保金，即能假扣押被控侵權人與求償金額相等的資產；另一方面，被控侵權人只要能提供等值的反供擔保金，被控侵權人即可撤銷假扣押的裁定。易言之，在一般情形下專利權人如果聲請假扣押，就可以只供較少金額的擔保，但卻可以凍結侵權行為人上述金額三倍的財產，因此有時財產控制的目的還大於財產保全的目的，其影響不可謂不深遠。

　　以瑞昱半導體股份有限公司（以下簡稱瑞昱公司）控告晨星半導體股份有限公司（以下簡稱晨星公司）侵害其所有之專利權案為例，當時瑞昱公司向法院聲請假扣押，經台灣新竹地方法院以94年度裁全字第973 號裁定，瑞昱公司以本票、現金等共計5 億元資產作為擔保，對晨星公司名下資產，包括銀行帳戶、設備與存貨以及土地廠房等不動產，進行新臺幣15億元的假扣押程序；查當時晨星公司還是個未上巿公司，資本額也只有3.5億，可預期上述的假扣押會對其正常營運發生何種嚴重程度的干擾。
　　再以鴻海精密工業股份有限公司（以下簡稱鴻海公司）於2005年6月24日，向台灣基隆地方法院對嘉澤端子工業股份有限公司（以下簡稱嘉澤公司）聲請假扣押案為例，俟經台灣基隆地方法院裁定准許鴻海公司以供2 億新臺幣擔保金方式，得假扣押嘉澤公司之產品與資產，而當時假扣押嘉澤公司侵權產品，包括主機板連接器等市價4 億新臺幣的產品，甚至在2005年9月23日，鴻海公司又第二度向台灣基隆地方法院聲請假扣押獲准。經查，嘉澤公司當時也非為上市公司，資本額也不過約5億新臺幣，推估營業額則約在10億新臺幣以內，鴻海公司提供高額的擔保，請求高額的賠償並以此為假扣押金額，還多次為假扣押聲請，扣押的標的物又包括產品，如此也多少可以探知其財產及巿場控制的企圖。
(3)定暫時狀態之假處分：
　　按債權人就金錢請求以外之請求，因請求標的之現狀變更，有日後不能強制執行，或甚難執行之虞，欲保全強制執行者，得聲請假處分；又於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分。此於民事訴訟法第532條、第538條第1項分別定有明文。又請求及假處分之原因，應釋明之。前項釋明如有不足，而債權人陳明願供擔保或法院認為適當者，法院得定相當之擔保，命供擔保後為假處分。此於同法第533條前段準用第526條規定，亦有明文。因此，專利訴訟實務上，可能基於相關產品生命週期短暫且巿場競爭激烈，訴訟程序耗時過長無法顧及時效性
，故此種迅速的中間救濟程序，在不經實體審查，以及通常只要供擔保就可以取得裁定特性下，也常是被採用的程序之一。
　　以台灣桃園地方法院96年度裁全字第2817號假處分事件民事裁定為例（俟經台灣高等法院96年度抗字第1394號裁定部分廢棄，最高法院96年度台抗字第908號民事裁定維持），最後法院所裁定的主文內容為：「聲請人（即專利權人）以新臺幣xxx元或同額等值之國內銀行可轉讓定期存單為相對人xxx公司及xxx公司供擔保後，相對人xxx公司及xxx公司就所有之『xx-xxx』鑽孔精密分析裝置，不得為下列行為：
(一)不得直接或間接製造、販賣、為販賣之要約、意圖販賣而陳列、輸出、輸入、讓與、交付、加工製造或為其他一切處分行為。
(二)不得陳列或散布有關上述侵權裝置之廣告、標貼、說明書、價目表或其他具有促銷宣傳、推介商品功能之文書或類似物件。
(三)不得就上述侵權裝置於報章雜誌或其他任何傳播媒體為廣告或引述行為。
(四)不得為任何使用或實施中華民國發明第xxxxx號專利或中華民國發明第xxxxx號專利或為其他侵害該等專利權之行為。」
　　以上的定暫時狀態之假處分中間救濟程序，雖然看來效果不錯，但值得注意的是，實務上絕大多數的案例，專利權人都是要供擔保的，其次依民事訴訟法第104條第1項之規定，除非是應供擔保之原因消滅、供擔保人證明受擔保利益人同意返還，或是訴訟終結後，供擔保人證明已定二十日以上之期間，催告受擔保利益人行使權利而未行使，或法院依供擔保人之聲請，通知受擔保利益人於一定期間內行使權利並向法院為行使權利之證明而未證明者，否則專利權人是無法領回擔保金的。
　　尤有進者，侵權行為人也可以依民事訴訟法第538條之4準用第536條規定，請求供反擔保後免為或撤銷假處分，在這種情形下，雙方都必須供擔保，但狀況又會回到定暫時狀態之假處分前；而且，依民事訴訟法第538條之4準用第533條準用531條第1項規定：定暫時狀態假處分裁定因自始不當而撤銷，或因專利權人未於法定期間內起訴，以及假處分之原因消滅、專利權人受本案敗訴判決確定或其他命假處分之情事變更者，而侵權行為人聲請撤銷假處分裁定而撤銷者，專利權人必須賠償侵權行為人因假處分或供擔保所受之損害。在這種情形下，容易從中間救濟程序演變為擔保金的戰爭，故評估上更需慎重。
5.專利有效性的評估：
　　現行專利法對發明專利採實審制及早期公開制
，新式樣專利採實審制
，而新型專利則採登錄制
；而在依法取得專利權後，如前2.4.2節關於「專利權的不安定」內容所述，由於法定專利要件仍包括新穎性
、進步性
以及實用性（可供產業利用性），因此若有上述法定要件的欠缺，利害關係人得依專利法第67條第1項第1款規定，由專利專責機關依舉發或依職權撤銷其發明專利權，並限期追繳證書，至於無法追回者，則應公告註銷，由於專利權若遭舉發成立確定，其專利權即自始確定的無效，對於主張他人侵害專利權乙節，當然也失其附麗，所以專利權有效性的評估，在專利訴訟中重要性不言可喻。
　　依現行專利訴訟實務，通常在專利權人提起專利侵權訴訟後，侵權行為人大部分都會依前述規定提出舉發，申請撤銷系爭專利的專利權，而無論舉發成立或不成立，都還可以向行政院提起訴願，若再不服訴願決定，也還可以向高等行政法院提起行政訴訟，若還是不服高等行政法院的判決，也可以上訴最高行政法院，一直要到最高行政法院判決駁回上訴後才算確定
。
　　雖然目前尚未施行的智慧財產案件審理法第16條有規定：當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用專利法。也有同法第17條第1項規定：於必要時，得以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟。如此看來未來的規定顯然已經排除了長期為人垢病的訴願、行政訴訟程序適用，或許可縮短專利訴訟的審理期間，但相信對於專利有效性的爭執是不可能因此而停止的，因此在提起專利訴訟之前，還是要能謹慎嚴謹的就專利有效性為評估。
6.專利侵害鑑定的評估：

　　承前2.4.3節關於「專利範圍不確定」的說明，專利侵害鑑定的專業與複雜度，其實較專利審查實在是有過之而無不及，現行專利訴訟實務上，法院其實高度依賴鑑定機構，其實這也已經是一個不爭的事實了；縱然智慧財產法院組織法第13條，以及目前尚未施行的智慧財產案件審理法第4條有新設「技術審查官」的規定，而依智慧財產法院組織法第13條的規定，對於智慧財產法院法官的資格也有所取捨，但專利所涉及的技術層面廣泛，顯然不可能可是技術審查官或智慧財產法院法官專業範圍所能完全涵蓋，而且新法也沒有因此排除法院不能委託鑑定機構鑑定，故將後新法上路後，法院會不會仍然如此依賴鑑定機構？仍然是有待觀察。
　　只不過專利侵權訴訟中，待鑑定物是否涉及侵害系爭專利權？仍然是一個很重要的爭點，在技術檢索越來越方便，迴避設計的技巧也開始提升的同時，專利權人在提起專利訴訟之前，因舉證責任的分配而必然必須負此一舉證責任，故對於專利侵害鑑定的評估，絕對是十分重要的。
7.權利濫用的評估：
　　依現行專利訴訟實務，一般專利權人在提起訴訟之前，多半會先向侵權行為人、侵權行為人之交易相對人、侵權行為人之潛在交易相對人，甚或不特定多數人撰發排除侵害通知，無論是以警告函、敬告函、律師函、公開信或廣告啟事形式為之者，由於公平交易法第19條有明定限制競爭或妨礙公平競爭之虞行為的禁止，除違反規定被害人得請求防止侵害、排除侵害以及損害賠償
外，還有規定公平交易委員會可以依同法第41條規定：限期命其停止、改正其行為或採取必要更正措施，並得處新臺幣五萬元以上二千五百萬元以下罰鍰；逾期仍不停止、改正其行為或未採取必要更正措施者，得繼續限期命其停止、改正其行為或採取必要更正措施，並按次連續處新臺幣十萬元以上五千萬元以下罰鍰，至停止、改正其行為或採取必要更正措施為止。除此之外，若事業受前述公平交易法第41條規定行政處罰，仍逾期未停止、改正其行為或未採取必要更正措施，或停止後再為相同或類似違反行為者，同法第36條則規定可以處行為人二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五千萬元以下罰金。而不當的發函行為，除有可能違反上述同法的第19條規定外，也還有可能會涉及違反同法第21、22、24條規定。為此，公平交易委員會最早於1997年5月7日第288次委員會議通過「行政院公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」，迭經多次修正後，最近一次是在2007年5月5日以公法字第0960003846號令發布全文，因此也提供了權利人一個重要且清楚的評估指標。
　　依上述處理原則的規定，對於限制競爭或妨礙公平競爭之虞的行為，與其違反的法律效果共分為六種態樣：

(1)構成公平交易法第24條（其他欺罔或顯失公平行為）之違反：
A.事業未經法院一審判決確屬專利權受侵害者，即發警告函者。
B.事業未將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定，取得鑑定報告，且發函前事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害即撰發警告函者。
事業雖違反上述規定，但已事先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，視為已踐行合法排除侵害通知之程序。
C.事業未於發函前已事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害。
事業雖違反上述規定，但已事先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或前項通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，視為已踐行合法排除侵害通知之程序。
D.事業未於警告函內敘明專利權明確內容、範圍，及受侵害之具體事實（例如系爭權利於何時、何地、如何製造、使用、販賣或進口等），使受信者足以知悉系爭權利可能受有侵害之事實。
以上規定事業若有違反，逕發警告函，且為足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為者，構成公平交易法第24條之違反。
(2)構成公平交易法第19條第1款之違反（以損害特定事業為目的，促使他事業對該特定事業斷絕供給、購買或其他交易之行為）：
　　發函中內容以損害特定競爭者為目的，促使競爭者之交易相對人拒絕與該特定競爭者交易，而有限制競爭或妨礙公平競爭之虞者。
　　以上規定事業若有違反，逕發警告函，構成公平交易法第19條第1款之違反。
(3)構成公平交易法第19條第3款之違反（以脅迫、利誘或其他不正當方法，使競爭者之交易相對人與自己交易之行為）：
　　發函中內容以損害特定競爭者為目的，促使競爭者之交易相對人與自己交易，而有限制競爭或妨礙公平競爭之虞者。
以上規定事業若有違反，逕發警告函，構成公平交易法第19條第3款之違反。
(4)構成公平交易法第21條第1項或第3項之違反（虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵）：
　　函中內容對其商品或服務，有虛偽不實或引人錯誤之陳述。
(5)構成公平交易法第22條之違反（營業誹謗之禁止）：
　　函中內容以損害競爭者為目的，陳述足以損害競爭者之營業信譽之不實情事。
(6)構成公平交易法第24條（其他欺罔或顯失公平行為）之違反：
A.明知未具有專利權者。
B.誇示、擴張其專利權範圍者。
C.不實陳述，影射其競爭對手或泛指市場上其他競爭者非法侵害其專利權者。
D.其他欺罔或顯失公平之陳述者。
　　以上規定事業若有違反，逕發警告函，且為足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為者，構成公平交易法第24條之違反。
　　承上所述，在提起專利訴訟前所發的警告函，仍然必須評估其內容是否有權利濫用違反公平交易法的問題，雖然實務上行政處罰的程度並不算太嚴重，但就是因為在訴訟前的行為，權利人的權利主張過程更需在乎業界的觀感，以及避免給予侵權行為人其他可以反擊的武器，實務上常由於權利人在甫遭侵權時即會有急迫的權利防禦行為，故而有一時的輕忽。

8.巿場利益的評估：

　　由於在專利法全面除罪化後，專利訴訟的核心已全部移轉至請求損害賠償以及排除侵害，不再有對侵害專利權行為的反社會性予以制裁問題，因此事實上專利訴訟的核心就是巿場利益的回復，故巿場利益的評估，無疑是整個專利訴訟策略中極為重要的一環。
而此節所論及的巿場利益範圍，並不限於現實存在的巿場利益（例如專利權人因侵權行為人之侵權行為，造成專利產品銷量下降之巿場利益等），也包括虛擬及未來的巿場利益（例如專利權人為自然人，但自己並未實施該專利權，巿場並無專利產品流通；以及在法院命禁止為侵權行為後，未來專利權人所能享有的巿場獨占利益等）。依台灣高等法院台中分院93年度智上字第13號判決所載：「‧‧‧由前開法條『專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益‧‧‧』及『依侵害人因侵害行為所得之利益』請求損害賠償之規定可知，專利權人並不以實際實施專利為請求損害賠償為要件。是專利權受有侵害，但未實施專利、生產或銷售產品，自不得謂無損害可言；意即侵害人因侵害行為獲有利益，亦不得謂受侵害人未實施專利即無損害，而不得請求賠償。」準此，現行訴訟實務是肯認沒有實施專利權之專利權人，亦得請求損害賠償，只是因為權利人沒有實施，當然就沒有依專利法第85條第1項第1款「差額法」規定方式計算損害賠償額的適用餘地，但仍得適用其他損害賠償估算方法，請求賠償。
　　由於依專利法第84條第1項之規定：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。」
，因此實務上有些案例，法院除會准予專利權人的損害賠償請求外，在未來有侵害之虞的情形下，也會另外准予專利權人請求侵權行為人不得再為侵權行為之請求。至於定暫時狀態之假處分情況下，因專利權人皆是以滿足性及正向假處分為請求，故如果法院裁定准其所請，當然裁定內容也是有包括防止侵害的命令。可預期的，未來侵權行為的防止，當然就巿場面可以帶來一定程度的獨占效果（除非還有其他侵權行為人），此種因防止侵害請求所帶來的未來巿場獨占利益，當然也應納入巿場利益的評估之中。
9.訴訟成本的評估：

　　這裏所謂的訴訟成本，泛指所有因專利訴訟策略、程序、執行及其他一切必要與相關的支出與損失，包括但不限於訴訟費用、律師費、調查費、行政救濟程序所衍生之規費、鑑定費、擔保金、因權利濫用而受之行政處罰、為執行策略所必須的支出或負擔的利潤犧牲、甚至應包含機會成本等，但特別不包含因專利遭受侵害的一切所受損失與所失利益。
　　可預期的，訴訟風險與訴訟成本，是專利權人在進行專利訴訟時最大的二個障礙，雖然對侵權行為人而言，也相對的會有訴訟成本的支出，但因為訴訟程序的選擇、律師或相關專業人員的選擇、訴訟負擔的規定、舉證責任的分配等等，都會使二造承擔不同的訴訟成本。尤有進者，若再將訴訟策略納入考量，其所產生的變化，則更可能會使各自的訴訟成本，產生更為劇烈的變化，因此訴訟成本的考量，絕對是專利訴訟策略中十分重要的評估項目之一。
2.6專利侵權訴訟的風險

　　承前2.5節開頭所述，本研究是以專利訴訟實務上對於侵權訴訟應考量的因素，作為並以此為環境偵測方向的內涵。但因為專利訴訟中沒有所謂的機會、威脅、優勢或弱勢的判斷指標存在，因此在找到環境偵測方向（即考量評估因素）後，還必須找出衡量該些因素的指標，而因為在訴訟中，最常用來作為衡量指標的便是「風險」，因此只有在將訴訟風險配合評估因素後，才能算是完成策略管理程序中的「環境偵測工作」，以下爰針對各項評估項目，及其所對應的風險，以及因該風險所可能承擔的不利益進行分析：
表1　專利侵權訴訟的風險

	評估項目
	風險
	因而承擔的不利益

	目的
	要賠償或要獨占巿場選擇錯誤
	專利利益的總價值被低估

	對侵權人的評估
	錯估侵權人對策略選擇取捨，及成本、風險承擔的能力
	付出更高的成本與承擔更大的訴訟風險

	損害賠償
	訴訟敗訴
判決損害賠償額不如預估
強制執行成敗風險
和解成敗風險
	沒有獲得任何賠償
賠償不如預估
可供執行財產不足
和解賠償不如預估

	訴訟成本
裁判費
擔保金
	訴訟敗訴
判決損害賠償額不如預估
強制執行成敗風險
裁定高額擔保金
被控侵權人反擔保
擔保金無法順利領回
	裁判費損失
裁判費部分損失
裁判費無法取回
資金使用受限，機會成本增加
提供擔保金目的不達
資金使用受限，被反控求償

	訴前的保全
證據保全
假扣押
定暫時狀態假處分
	裁定駁回
執行失敗
裁定駁回
無財產可供執行
無法足額扣押
裁定駁回
對方供反擔保
擔保金過高
仍無法遏止侵害
	無法進行財產保全
無法取得待鑑定物或計算賠償的證據
無法進行財產保全
財產保全無實益
財產保全不足額
損害持續擴大
損害持續擴大；擔保金競賽
擔保金損失
擔保金無法利用；損害
持續擴大

	專利有效性
專利遭舉發
	被撤銷
	專利權自始不存在

	專利侵害鑑定
	判斷為不侵害
	無法證明有侵權

	權利濫用
	違反公平交易法
	遭行政處罰

	巿場
	被控侵權人並未停止侵權
巿場投機繼續購買
巿場寒蟬停止所有購買行為
	損害持續擴大
損害持續擴大；損失預期利益
損失預期利益

	訴訟成本
	訴訟敗訴
無效行動
	訴訟費用由權利人承擔
增加額外訴訟支出


資料來源：本研究整理
2.7專利侵權訴訟策略比較指標
　　在完成策略管理程序中的環境偵測後，接下來要進行的是策略形成的步驟，策略形成主要是依據設定的目標、外部環境評估及企業內部評估來尋求可能的策略方案，並進行策略選擇
。以專利訴訟策略而論，其實就有很多的訴訟策略可以選擇，無論是在專利法除罪化前傳統的以刑逼民策略，或是在除罪化後的以假扣押同時達到財產控制巿場控制，甚或是採用定暫時狀態假處分以取得中間程序的獨占利益策略等等，因此在眾多的訴訟策略中，如何選擇一個適合個案的策略，這個選擇其實是十分重要的。

　　關於如何選擇一個適合個案策略，首先要能找出評量不同策略的指標，否則策略的選擇仍會流於主觀，至於一個訴訟策略應該選用什麼評量指標，本研究認為，既然專利侵權訴訟的性質是一個損害賠償訴訟，其經濟特性顯然十分明確，所以評量指標中包括成本、獲利二項因素，是絕對必要的；又訴訟是有風險的，因此將訴訟風險納入評量的指標中，也是必須的，故本研究認為，評量專利侵權訴訟策略的指標，應該包含成本、風險、獲利三個要素。
第3章 　限制理論
3.1限制理論的源起

　　以色列物理學家高德拉特（Eliyahu M. Goldratt）於1980年代創立了一種以「限制」因素為分析重點的管理理論，命名為限制理論(Theory of Constraints)，又稱制約理論，簡稱為TOC。1984年，高德拉特出版了第一本以小說體裁寫成的TOC專著─「目標」（The Goal），內容描述了一位廠長應用限制理論使工廠在短時間內轉虧為盈的故事，由於書中描述的生管問題在很多企業普遍存在，一時之間洛陽紙貴，該書在全球熱賣銷售200多萬冊，TOC自此開始流行。而高德拉特隨後以產品行銷與配銷為主題所寫的「絕不是靠運氣」（It’s Not Luck），以及探討專案管理為重點的「關鍵鏈」（Critical Chain）二書也同樣深獲讀者的好評。

　　限制理論的創見在美國企業界得到很多迴響與應用，遂於20世紀，90年代裡逐漸形成完善的管理體系。美國生產及庫存管理協會（American Product and Inventory Control Society, APICS）非常關注TOC，稱其為「限制管理」（Constraint Management），並專門成立了限制管理研究小組。該小組認為：TOC是一套管理理念與管理工具的結合，它把企業在實現其目標的過程中現存的或潛伏的制約因素稱為「限制」，通過逐項識別並消除這些限制，使得企業的改進方向和改進策略明確化，從而幫助企業更有效地實現其目標。

　　由於限制理論是以科學方法的思維程序為基礎，用來解決組織的經營問題，因此要瞭解限制理論的管理思維，首先還是要先瞭解限制理論對組織的基本假設：
1.一個組織最少有一個目標要達成。

2.組織是一個由許多部門或單位組成，彼此互相依賴（Interdependence）的系統。

3.任何組織皆有限制（Constraints），阻礙組織得到更好的目標績效的事情即為限制。

4.莫非（Murphy）或不確定性（Uncertainty）因素是存在的。

3.2限制理論的思考方法

　　高德拉特以限制理論發展出一種思考方法（Thinking Process），就是必須能要有方法幫助自己知道「要改變什麼？」，而除了知道核心問題（或專注的地方）外，還需要有方法幫助我們知道「要改變成什麼？」以及「如何作改變？」，能夠嚴謹的回答這三個問題，是達成任何顯著與永續改善的要素，也是限制理論思維程序所提倡的架構，限制理論稱這三個改變步驟為持續改善程序（Process Of On Going Improvement : POOGI）
：

1.要改變什麼（What to change）？
　　主要在釐清被改變的目標為何？沒有明確的變革目標，就難有切中核心的分析規劃與行動方案。
2.要改變成什麼（To what to change to）？
　　主要在釐清經過改變過程後，最終的預期目標為何？否則只知起點卻不明終點的變革過程，難以達成預期的目標。
3.如何改變（How to cause the change）？
　　主要在定義執行改變計畫的步驟與流程。

3.3限制理論思考方法所應用的工具

　　以上所述的三個連續性改善思考步驟，又發展出一套六種不同的邏輯樹圖思考流程（Logic-Tree Thinking Processes）工具，以嚴謹的邏輯推理分析系統中每一環節與事件，以及各種受限之不良效應（Undesirable Effect，簡稱為UDE）間的因果關聯，以下就各步驟再分述各項邏輯樹圖思考流程工具：
1.要改變什麼（What to change）？－確認問題所在
　　這個步驟為了要確認限制所在，所以必須先找出系統的全部現況，因此必須利用「現況圖」（Current Reality Tree，CRT）先找出所有的不良效應（UDE），以及與該些不良效應有關的事件，並建立起該些事件與不良效應間的因果關係，目的是為了從多數的不良效應中，找出一個核心問題，將其確認為系統的限制所在。

　　萬事起頭難，建立現況圖並非易事，而高德拉特認為建立現況圖的技巧是
：

(1)先找出所有的不良效應。

(2)再替至少其中二項不良效應找出因果關係（無須對該些不良效應排優先順序）。

(3)如果二項不良效應間因果關係不那麼直接，就在中間加入一個中間效應。

(4)如果因果關係仍有不足，則必須加入另一個事件，使其與原有的事件或不良效應結合後，會與另一個不良效應發生直接因果關係。

(5)針對產業特性，加入在該產業特有之現象，並將定為一個現況圖下端的事件，納入成為產生不良效應的原因之一。

(6)如果有不良效應越來越嚴重的情形，應該就有不良效應會同時出現在現況圖的頂端與底端，產生循環的情形，因此必須建立起該循環的因果關係。

(7)再將下一個不良效應納入現況圖，從步驟(2)再開始建構因果關係，直到所有的不良效應都被納入現況圖中。
(8)依因果關係尋找，看那一項是直接或間接的導致所有的不良效應，如此便可確定該不良效應就是問題的核心，即是要改變什麼的答案
。
　　本研究認為，高德拉特所運用的技巧，固然有助於簡化現況圖建立的困難度，但由於現況圖的繪製，是以找出所有的不良效應為起點，因此如何找出全部的不良效應？其實相對也很重要
。在本研究的範圍中，因為訴訟策略仍會受限於訴訟制度，而不良效應的產生則是基於風險，因此可以先從專利訴訟的相關所有訴訟程序為分類，再從各分類中找出風險，並對應的找出因該風險所衍生的不良效應，如此應可較完整的找出系統中的全部的不良效應。
　　其次，本研究因為已限定於專利訴訟策略範疇，故應無需援用上述步驟(5)，再加入針對個案特性之特有現象事件；另由於專利訴訟本質為一紛爭解決程序，應屬單線的程序演進，應該不會有不良效應越來越嚴重的情形發生，即無上述步驟(6)建立循環因果關係機會，故該步驟亦可省略。
2.要改變成什麼（To what to change to）？－建構解決方案
　　要回答這個問題需依循兩個步驟：一、找出克服目前限制的突破點；二、確保解決方案所產生的結果不致複雜難懂。所以可以利用「衝突圖」（Evaporating Cloud，EC）指出為何衝突存在，找出其背後的假設，再從錯誤的假設中找到打破衝突的構想；然後再運用「未來圖」（Future Reality Tree，FRT）來描述、構建新的構想，並由它指出這些構想預期可以達到的效果，未來圖可以清楚的描述構想以及預期效果之間的關係，藉由這樣的做法，研究者可以確認構想的效能。之後再運用「負面分歧圖」（Negative Branch，NBR）來評估打破衝突構想可能引起的負面效果，如此可以增加構想方案對於預期效果的深度與廣度。
　　根據科學對衝突的定義，衝突會存在是因為衝突圖中最少存在著一個假設，這個假設不管多少管理者相信它，可能全世界皆相信它，仍然是錯誤的，也只有在管理者承認或確認它是錯誤時，才有機會尋找解答打破衝突化解組織的問題。

　　打破核心衝突的策略構想找到了，但離完整的解決方案還很遠，所以須依賴嚴謹的因果關係，來確認打破核心衝突的策略構想，是否可以消除所有的不良效應，因此可以利用未來圖可以確保開始的構想會導引我們達到所期望的效果，而不會引起負面效應。
3.如何改變（How to cause the change）？－建構執行計劃
　　要回答這個問題，是要從上述的解決方案，將其轉變為直接相關的行動方案。因此需要四個部分來回答這個問題
：首先要決定實行所有戰略構想的路線－里程碑（Milestone），我們將完整的解決方案裏的戰略構想，依照執行的先後次序排列，由下往上對每一構想指出阻礙戰略構想，執行的障礙，激發克服障礙的中繼目標（Intermediate Objectives，IO），對中繼目標排序，完成執行里程碑，這裏要運用的是「條件圖」（Prerequisite Tree，PRT）這個工具，條件圖可以指出要實現新構想的過程中可能遭遇的障礙以及中繼目標。
　　其次，必須得到核准或參與執行計劃主要人員的積極合作，限制理論稱此部分為克服拒絕改變（Resistance to Change），主要的內涵是以正確的順序來介紹上述構想，而正確的面對拒絕改變有六個層次，包括：

(1)我的問題有被指出來嗎？

(2)解決方案的方向是對的嗎？
(3)解決方案真的能解決所有問題嗎？
(4)解決方案會出什麼問題？
(5)解決方案可行嗎？
(6)說不出來的恐懼。
　　其實以上六個層次，只不過是人們常用的六個系統化步驟檢驗別人的想法而已，限制理論的程序將其納入，只是利用了一個技巧，使方案在被檢驗之前，能先用相同的檢驗方法提出說明，而換取核准或參與執行計劃主要人員的積極合作。
　　一旦取得上述的積極合作後，就必須繼續建構如何從一個戰略構想到另一個戰略構想所需的細部行動，即需要將條件圖轉換成專案計劃，此時便可以採用「行動圖」（Transition Tree，TT）來擬定所要採取的具體、必要行動，行動圖的建構可以強迫我們了解每一個行動的需求、每個行動的結果與原因，以及需要下一個行動的理由。

3.4限制理論在企業運用的範圍

　　高德拉特博士將限制理論的應用分為八個領域：
1.生產作業（Production Operation）：依限制理論的架構原則，生產作業真正的瓶頸問題在那裡，找出瓶頸的所在，改善瓶頸的缺失，突破瓶頸的限制，才能真正的解決問題。
2.財務與績效評估（Finance and Measurement）：限制理論的績效評量是利用有效的產出、作業費用、與投資這三項指標，做為財務績效評估的準則。
3.專案管理（Project Management）：限制理論的專案管理稱為「關鍵鏈管理」，專案管理主要是在不確定因素太多，以至於無法按照既定的時間完成，可以運用緩衝管理（Buffer Management）來解決此一問題。
4.配銷（Distribution）：傳統上企業公司會將存貨儘可能放置在離客戶端附近的區域倉庫，以縮減客戶訂貨的時間，卻造成過高的庫存壓力，及倉庫之間的運籌調度，造成後勤成本提高，區域倉庫的庫存量應該等於由物料中心到區域倉庫間的平均配送時間＋安全庫存。
5.行銷（Marketing）：限制理論認為產品或是服務的價值，應該視使用者對產品的認定價值，而非產品本身的價值，所以供應商應該以客戶的價值觀來評估產品或是服務的價值。
6.銷售（Buy in and Sales）：良好的銷售手法第一步是先了解客戶真正的需求是什麼，如果只是推銷產品或是服務本身的價值，這樣的行為可能會浪費許多時間及造成客戶的反感。
7.人的管理（Managing People）：限制理論認為人的管理關鍵在於互相尊重與授權，而非權威，在組織當中，應該以溝通、授權、相互尊重來建立團體合作，達成組織的目標。
8.策略與戰術（Strategy and Tactics）：限制理論認為公司的策略目標必須滿足下列三個條件，包括：公司現在及未來是一個賺錢的公司、公司現在及未來能提供一個適合的就業環境、公司現在及未來能滿足市場的需求。以上這三個條件必須同時存在而不是互相衝突。
　　除上述限制理論的應用的領域外，其他的應用領域研究摘要還包括有：
(1)企業資源規劃系統（ERP）：蔡坤佑，限制理論下建置企業資源規劃系統之關鍵成功因素與導入架構，1999年。

(2)知識管理：陳美燕，以限制理論探討知識管理組織的建立，2000年。

(3)系統思考：王慕賢，統定性結構之探討—整合限制理論與系統思考方法，2002年。

(4)學習形組織：簡佳雯，應用限制理論探討企業學習型組織之建立，1999年。

3.5將限制理論方法應用於專利訴訟策略找出較佳訴訟策略行動

3.5.1不良效應（UDE）
　　經由前述2.5節關於「專利侵權訴訟應考量的因素」，以及2.6節「專利侵權訴訟的風險」說明，關於專利侵權訴訟所可能產生的不良效應應可歸納整理如下：

表2　專利侵權訴訟的不良效應

	評估項目
	不良效應

	目的的評估
	1.專利利益的總價值被低估

	對被控侵權人的評估
	2.付出更高的成本與承擔更大的訴訟風險

	損害賠償的評估
	3.無法說服法院符合期待的賠償
4.損害賠償無法獲得填補
5.雖然勝訴但已無財產可供執行

	訴前的保全
(1)證據保全
(2)財產保全
(3)假處分
	6.可能演變為擔保金競賽
7.無法取得有證據力的待鑑定物
8.無法取得足供證明損害的證據
9.沒有財產或足額財產可供扣押
10.假處分無法有效禁止侵權行為
11.擔保金太高
12.擔保金取回不易

	專利有效性的評估
	13.專利權可能被撤銷

	專利侵害鑑定的評估
	14.專利侵害鑑定結果可能不利

	權利濫用的評估
	15.因發警告函不當而遭主管機關處罰

	巿場利益的評估
	16.客戶仍向侵權行為人採購
17.巿場利益持續流失
18.喪失競爭力或被迫退出巿場

	訴訟成本的評估
	19.訴訟成本太高
20.訴訟時間太長
21.擔保金的機會成本太高
22.另外支出賠償或訴訟費用損失


資料來源：本研究整理
3.5.2現況圖



資料來源：本研究繪製
3.5.3衝突圖

　　若依上述3.3節「限制理論思考方法所應用的工具」中，關於「如何找到要改變什麼」（即問題核心）的描述，其標準是：「看那一項是直接或間接的導致所有的不良效應，如此便可確定該不良效應就是問題的核心。」若以此標準判斷，前節的專利訴訟的現況圖，雖沒有一個單一一項直接或間接的導致所有不良效應的項目，但大略可以歸納出四個重要的不良效應，而此四個不良的效應，都直接或間接的連結到大部分的不良效應上，包括：

1.專利權的不安定。
2.舉證的困難。

3.訴訟成本的障礙。

4.巿場難以控制。

　　若再以上述不良效應，直接或間接連結到其他數量為比較分析，則「舉證的困難」應該確定就是專利訴訟中最為核心的問題所在；若再以此對照高德拉特在其著作中常出現的「這只是常識，沒有別的」，以及其所著「目標」中譯本一書的附標題「簡單而有效的常識管理」觀點，以上結論也似忽驗證了法諺「舉證之所在敗訴之所在」的「常識」。
　　承上所述，「舉證」雖是專利訴訟中最為核心的問題，但知道這個核心問題恐還不足以開始製作衝突圖，還必須先找到有關於「舉證」這項負面效應背後的衝突所在，由於上述的「舉證」，指的是循法律程序取得、提出、調查、證明的證據，因此應該可以視「舉證」就是「循法律途徑救濟」的一種選擇，而基於此一選擇，也因此產生衝突，故本研究整理歸納衝突圖如下：
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資料來源：本研究繪製
3.5.4未來圖

　　未來圖是用來來描述、構建新的構想，並由它指出這些構想預期可以達到的效果，因此必須先列出期望效應（Desired Effects，DE），再一邊加入戰略構想（Tactical Objectives，TO），而本研究認為，關於戰略構想的發想，可以從商業手段、法律手段以及技術手段三個構面出發，爰整理未來圖如下：
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資料來源：本研究繪製
3.5.5負面分歧圖

　　負面分歧圖是用來評估打破衝突構想可能引起的負面效果，因此是以上述未來圖所整理出的戰略構想為出發，來推演出可能產生的負面效果，故本研究將其整理如下：
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資料來源：本研究繪製
3.5.6條件圖

　　條件圖的製作，首先要決定實行所有戰略構想的目標，而本研究認為專利訴訟策略的目標就是「重新獲得巿場競爭力」，然後再將以上整理出的戰略構想，依照執行的先後次序排列，由下往上對每一構想指出阻礙戰略構想，執行的障礙，激發克服障礙的中繼目標（Intermediate Objectives，IO），對中繼目標排序，完成執行目標，本研究爰整理如下：
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資料來源：本研究繪製
3.5.7拒絕改變的六個層次檢驗

　　承上3.3節「限制理論思考方法所應用的工具」所述，在完成條件圖後，還必須得到核准或參與執行計劃主要人員的積極合作（即克服拒絕改變），雖然此節主要的目的是說服取得合作，但也同時有檢驗至此階段是否推論有誤的功能，故本研究遂將其援用為檢驗的指標：

1.我的問題有被指出來嗎？

由現況圖及衝突圖可知，專利訴訟的核心問題在於「舉證責任」，因為舉證責任直接的影響訴訟的成敗，以及巿場損失是否能被填補？與獨占利益是否能回復等，影響層面包括了訴訟成本、風險、獲利，只是舉證責任的分配
、事實之釋明
、證據之聲明
、證據之調查
等等法律都有明定，因此一旦循法律途徑尋求權利救濟，就必須面對此一負面效應，故「循求法律途徑救濟」，就是專利訴訟的問題核心所在。
2.解決方案的方向是對的嗎？

承上所述，雖然權利人會陷入是否要尋求法律途徑救濟的二難，但其實權利人真正關注的是巿場競爭力的問題，而不見得在乎是否一定要循法律途徑以回復其巿場競爭力，因此若是能以將侵權行為人逐出巿場，或是以重新獲得巿場競爭力為目標，則其解決方案的方向必然是正確的。
3.解決方案真的能解決所有問題嗎？

從未來圖可知，若是能從商業手段（提供巿場更好的交易條件）、法律手段（增加侵權行為人的訴訟成本、增加侵權行為人交易的成本與承擔更多的風險），以及從技術手段（創新新技術、利用營業秘密隱藏技術），最後就可以將侵權行為人逐離巿場，並獲得損害填補，重新取得巿場競爭力，故解決方案確能解決所有問題。
4.解決方案會出什麼問題？

從負面分歧圖中可知，自戰略構想所衍生的負面效應，主要包括有訴訟成本的增加、引發巿場的不滿、訴訟被拖延，以及侵權行為人仍能保有巿場利益等，因此除非這些問題都被解決了，否則解決方案仍算不上是完整的。
5.解決方案可行嗎？

承上所述，由條件圖中可知，只要能善用對巿場交易相對人（或潛在交易相對人）的影響，應該就可以斷絕侵權行為人的巿場需求，自然而然的也就能斷絕仿冒行為，在此同時，為了避免巿場的不滿，對於交易相對人釋出一定的利益，或是放棄一定程度的損害賠償請求，其實就能有效控制上述的不良效應。
6.說不出來的恐懼：
「似與一般經驗法則有違」恐怕是接受傳統專利訴訟程序刻版印象者心中說不出來的恐懼，而本研究認為，本項檢驗指標，既然關鍵在「經驗法則」，若能提供較多的成功與失敗案例，以彌補其經驗的不足，應該就可以產生良好的說服效果。
3.5.8行動圖

　　行動圖是用來擬定所要採取的具體、必要行動，因此至少要包括行動的需求、行動的結果、原因與下一個行動的理由，本研究爰整理如下：
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資料來源：本研究繪製
第4章 　專利訴訟損益之經濟分析
4.1專利訴訟損益評估的數學模型
　　以經濟的角度看來，專利權人之所以提起專利訴訟，其背後應該隱藏有利可圖原因；反之，侵權行為人亦是為了特定的經濟利益目的，而實施侵權行為。也因此若能因策略的改變，而減少專利權人的訴訟成本、降低訴訟風險，以及提升獲利，則專利權人提起專利訴訟的背後隱藏經濟利益就可以滿足；同理，若因此增加侵權行為人的訴訟成本、提高風險，降低獲利，則侵權行為人必會因無利可圖而放棄繼續侵權，因此容有建立專利訴訟損益計算的評估數學模型，以評核專利訴訟策略是否適當。

　　從研究的文獻中發現
，曾有論者將專利權人的訴訟損益評估用下面的式一表示：
Pp ( Dp + Ip ) – ( Cp + Tp ) 

式一
Pp：專利權人自認為勝訴的可能性
Dp：專利權人自認因為勝訴由法院判決所獲得的損害賠償收益
Ip：專利權人自認為可因勝訴由法院禁制令判決所獲得的利益
Cp：專利權人預期進行訴訟程序的律師費用及裁判費
Tp：專利權人預期進行訴訟程序的其他成本
　　而將侵權行為人因此所可能必須付出的損失，以下面的式二表示：

Pd ( Dd + Id ) + ( Cd + Td )

式二

Pd：被控侵權人自認為勝訴的可能性
Dd：被控侵權人自認因為專利權人可因勝訴由法院判決所獲得的損害賠償收益
Id：被控侵權人自認因專利權人勝訴由法院禁制令判決所造成的損失
Cd：被控侵權人預期進行訴訟程序的律師費用及裁判費
Td：被控侵權人預期進行訴訟程序的其他成本
　　其中Pp或Pd關於勝訴可能性，是一個界於0與1間的值，用以表示一部勝及一部敗的一個指標，意即若專利權人向法院起訴，請求侵權行為人賠償Dp金額，若專利權人預估法院將後會判決准予其請求之全部金額，則Pp為1，若法院會駁回其請求全部金額，則Pp值為0，若為一部勝一部敗，則按其比例定之，對侵權行為人亦然。
4.2專利權人評估進行訴訟的損益

　　本研究認為，因為將來法院判決，無論勝、敗或一部勝一部敗，其結果都只有一種可能，故若假設勝訴可能性是客觀的，即Pp=Pd=P而（0＜P＜1）；又因為侵害專利權損害賠償起訴後，雖仍有縮滅或擴張的可能，但其訴訟標的已可得確定，故亦可假設Dp=Dd=D亦為一定值。

　　再將律師費LF及裁判費CC分開列舉，增加擔保金G及反擔保金AG的變數，再將其他成本T拆成固定成FC本與機會成本OC，再將訴訟策略操作損失TC與獲益TB納入變數範圍，則專利權人評估進行訴訟的損益，應可以下列式三表示：

P(D+Ip)–(LFp+CCp+G+FCp+OCp+TCp)+TBp
式三

　　而被控侵權人評估進行訴訟的損失，則可以下列式四表示：

P(D+Id)+(LFd+CCd+AG+FCd+OCd+TCd)-TBd
式四

P：專利權人勝訴可能性

D：訴訟標的（專利權人請求賠償金額）
LFp :專利權人預期進行訴訟程序的律師費

CCp :專利權人預期進行訴訟程序的裁判費
G：擔保金

FCp：專利權人預期進行訴訟程序的其他經濟成本

OCp：專利權人預期進行訴訟程序的其他機會成本

TCp：專利權人因策略操作所損失之利益
TBp：專利權人因策略操作所獲得之利益
LFd :被控侵權人預期進行訴訟程序的律師費

CCd :被控侵權人預期進行訴訟程序的裁判費

AG：反擔保金
FCd：被控侵權人預期進行訴訟程序的其他經濟成本

OCd：被控侵權人預期進行訴訟程序的其他機會成本

TCd：被控侵權人因策略操作所損失之利益

TBd：被控侵權人因策略操作所獲得之利益

第5章 　以數學模型分析訴訟損益評估的變化
　　承前3.3節「將限制理論方法應用於專利訴訟策略找出較佳訴策略行動」中所述，透過限制理論嚴謹的科學方法所找出行動策略，其實只有找到行動策略的內容，並無法找出在何時為該行動策略？才能使該行動策略最佳化，故本研究將利用上述專利訴訟評估的數學模型，來推演找出行動策略的執行最佳時機。
5.1將訴訟分為三個時期
　　本研究將專利訴訟分為三個時期予以觀察及分析，包括有T1：起訴前（包含起訴）、T2：起訴後確定判決前、以及T3：確定判決後至執行完畢，而在一般情形下各階段各變數間的大小關係，可以整理分析如下：
5.1.1專利權人勝訴可能性P：
　　專利權人勝訴可能性P在T1時期因尚未經法院檢驗，也未面臨舉證責任分配，特別是二造還會有資訊的落差，所以專利權人勝訴可能性P一般在訴前是能略高於訴中的，關於此節的判斷，無論在專利法除罪化前或後，以實務案例統計分析可知，其結論都是肯定的
：
表3　法院就專利訴訟判決原告勝敗統計表
	判決年度
	判決結果
	總計

	
	原告勝訴
	原告敗訴
	

	88年
	16
	64
	80

	89年
	22
	62
	84

	90年
	17
	56
	73

	91年
	9
	58
	67

	除罪化前比例
	21.05%
	78.95%
	

	92年
	3
	6
	9

	93年
	4
	11
	15

	94年
	4
	10
	14

	除罪化後比例
	28.95%
	71.05%
	

	總計
	75
	267
	342

	總比例
	21.93%
	78.07%
	


資料來源：耿筠、黃銘傑、蔡熙文，我國專利除罪化後之侵權實務觀察
　　在判決確定後T3時期，若專利權人勝訴，則專利權人勝訴可能性即為1，若專利權人全部敗訴則為0，而一部勝一部敗則按其獲判賠償金額與起訴請求損害賠償金額比例定之，由於此一時期的專利權人勝訴可能性P是由法院決定，即有可能高、低或相等於T1、T2時期的P值，所以應可整理結論如下：
PT1 ＞ PT2 ？ PT3
式五

5.1.2訴訟標的D
　　訴訟標的D一般會在起訴後確定，但由於起訴前同樣未經法院檢驗，所以一般訴訟標的D在T1時期會等於專利權人完全主觀的預期，但在訴中T2則會牽就法定損害賠償的計算方法，以及舉證責任的分配及能力預估，因此會是專利權人完全主觀預期金額的下修，故訴訟標的D一般在訴前是高於訴中的，核此節亦可由近來法院判決案例中，從專利權人起訴請求之金額，與最後判決之金額中印證：
表4　法院就專利訴訟判決請求與准予金額統計表

	裁判法院
	案號
	判決日期
	請求金額
	判決金額
	比例%

	台灣高等法院
台中分院
	94,智上,20
	960828
	3150000
	30000
	0.95

	
	93,智上更一,1
	950406
	20000000
	736864
	3.68

	台灣高等法院
台南分院
	93,智上易,4
	950711
	1472508
	538860
	36.59

	
	91,上,204
	921111
	3000000
	300000
	10

	
	92,上,25
	940726
	6000000
	3500000
	58.33

	
	92,重上,49
	940420
	30000000
	30000000
	100

	台北地方法院
	95,智,5
	960629
	2000000000
	2000000000
	100

	
	96,訴,1157
	960530
	5000000
	5000000
	100

	
	93,智,47
	950503
	3782000
	279061
	7.38

	
	93,智,77
	940520
	2000000
	2000000
	100

	
	92,智,98
	931115
	1350000
	1350000
	100

	
	92,智,73
	931022
	4079055
	1945008
	47.68

	
	93,智,8
	930816
	5000000
	7524
	0.15

	
	92,智,70
	930528
	1500000
	1500000
	100

	板橋地方法院
	95,智,22
	970331
	10447415
	8328244
	79.72

	
	96,智,29
	970318
	600000
	113997
	19

	
	92,智,15
	970306
	2500000
	2000000
	80

	
	96,智,26
	961220
	510000
	150000
	29.41

	
	95,重智,3
	961016
	80000000
	80000000
	100

	
	94,智,23
	960621
	1000000
	282600
	28.26

	
	95,智一,7
	960525
	3000000
	450000
	15

	
	93,智,48
	960320
	5000000
	678456
	13.57

	
	90,訴,1209
	951228
	1000000
	300000
	30

	
	95,智,17 
	951215
	500000
	250000
	50

	
	93,智,24
	941221
	1000000
	259020
	25.9

	
	93,重智,4
	941020
	92063210
	2695711
	2.93

	
	92,智,38
	931125
	1632900
	198258
	12.14

	士林地方法院
	92,智,22
	960928
	1000000
	1000000
	100

	
	92,智,11
	950808
	2000000
	55157
	2.76

	
	92,智,6
	941109
	2000000
	989871
	49.49

	
	93,智,2
	930827
	600000
	25090
	4.18


表4　法院就專利訴訟判決請求與准予金額統計表（續上頁）
	裁判法院
	案號
	判決日期
	請求金額
	判決金額
	比例%

	桃園地方法院
	93,智,7
	940613
	1000000
	1000000
	100

	
	90,訴,836
	910729
	2280000
	1129200
	49.53

	苗栗地方法院
	94,重智,1
	950502
	9000000
	810000
	9

	
	92,苗智簡,1
	920304
	1000000
	1000000
	100

	台中地方法院
	95,智,39
	961212
	7692178
	1538436
	20

	
	92,智,59
	961026
	5184000
	2771088
	53.45

	
	94,智,45
	960516
	2581200
	86757
	3.36

	
	94,智,5
	960214
	3000000
	1500000
	50

	
	94,智,36
	951027
	1195860
	31400
	2.63

	
	93,智,44
	951016
	1182600
	882600
	74.63

	
	93,智,27
	950503
	3000000
	1000000
	33.33

	
	93,智,35
	950308
	1500000
	1500000
	100

	
	93,智,21
	941212
	1482300
	77044
	5.2

	
	92,智,55
	931110
	1500000
	200000
	13.33

	
	92,智,39
	931108
	1300000
	165140
	12.7

	
	92,智,12
	930419
	2432000
	215244
	8.85

	
	85,重訴,412
	911225
	10000000
	2000000
	20

	彰化地方法院
	95,訴,224
	961130
	2500000
	434041
	17.36

	
	95,智,11
	960822
	3000000
	129429
	4.31

	
	93,智,8
	941227
	2500000
	11400
	0.46

	
	93,智,16
	941213
	1000000
	240
	0.02

	
	91,訴,437
	930630
	2000000
	780000
	39

	
	87,訴,468
	921016
	769543
	400058
	51.99

	
	91,重訴,279
	920502
	7000000
	200000
	2.86

	南投地方法院
	92,訴,510
	930930
	1780262
	1662300
	93.37

	雲林地方法院
	92,智,5
	920930
	3395330
	3395330
	100

	嘉義地方法院
	94,智,4
	970131
	2000000
	54500
	2.73

	
	95,訴,704
	961003
	1053188
	1028226
	97.63

	
	92,智,6
	960821
	19066264
	19066264
	100

	
	92,重智,8
	950227
	10000000
	6386557
	63.87

	屏東地方法院
	93,智,3
	951227
	505000
	260000
	51.49

	
	92,重智,1
	950822
	45000000
	1809561
	4.02

	台南地方法院
	95,智,21
	961231
	6000000
	185196
	3.09

	
	88,重訴,497
	950913
	5548000
	1734000
	31.25

	
	92,智,16
	930909
	800000
	185504
	23.19

	
	92,智,7
	930902
	500006
	484000
	96.8

	
	92,智,23
	930729
	1000000
	1000000
	100


表4　法院就專利訴訟判決請求與准予金額統計表（續上頁）
	裁判法院
	案號
	判決日期
	請求金額
	判決金額
	比例%

	高雄地方法院
	94,智,8
	970331
	5028550
	876000
	17.42

	
	95,智,3
	960822
	967300
	915960
	94.69

	
	89,重訴,980
	950726
	6000000
	1306891
	21.78

	
	89,重訴,1005
	950119
	60158592
	23823150
	39.6

	
	91,重訴,14
	940824
	1195730370
	896797914
	75

	
	
	
	
	平均
	43.77


資料來源：本研究整理
　　其次，雖然請求損害賠償額依法得於訴中擴張或縮減，但基於法院判決不能超過當事人起訴請求之金額，所以在T3時期的訴訟標的D恆小於或等於訴中，所以應可整理結論如下：
DT1 ＞ DT2 ≧ DT3

式六

5.1.3專利權人自認為可因勝訴由法院禁制令判決所獲得的利益Ip以及被控侵權人自認因專利權人勝訴由法院禁制令判決所造成的損失Id
　　關於此一變數中所謂的法院禁制令判決，應包括定暫時狀態假處分強制執行，以及本案訴訟中排除侵害、防止妨害的判決執行，因此在訴前T1時期，只有在有定暫時狀態假處分保全情形下，才會產生專利權人獲得利益，以及被控侵權人的損失問題，此時被控侵權人因受假處分命令不得製造、販賣、為販賣要約或為上述目的進口涉及侵權的產品，因此會立即受到較大的損失，但此一巿場利益的釋出，可能會因為產品的取代性、淡旺季、真品價格、真品供貨速度、交易條件等因素，而不會立即反應在專利權人的獲益當中，所以一般情形下，在訴前有定暫時狀態假處分的情形下，專利權人的獲益會Ip會小於被控侵權人的損失Id。
　　至於在訴中T2期間，若被控侵權人有提出反擔保，可以聲請撤銷假處分的聲請（民事訴訟法第536條規定參照），或許會使專利權人的獲益受到抑制，但在不加入其他任何訴訟外策略的影響情形下，由於訴訟尚未有結果，一般情形下專利權人的獲益會與Ip被控侵權人的損失Id沒有關連。
　　至於在判決確定後，專利權人是否可以獲得法院排除侵害、防止妨害的判決，由於此一時期勝敗訴是由法院決定，即有可能因法院判決結果的不同，而有Ip與Id值高、低或相等可能，所以應可整理結論如下

Ip T1＜Id T1　；　Ip T2？Id T2　；　Ip T3？Id T3

式七

5.1.4專利權人預期進行訴訟程序的律師費LFp ，以及被控侵權人預期進行訴訟程序的律師費LFd的損益
　　律師費用的計算，原則上是以律師工作的時數為計價單位，又由於專利訴訟必須是由專利權人發動，所以包括訴前的調查、蒐證、專利權合法性評估、專利侵害鑑定、保全程序、以及起訴等，會成為專利權人預期進行訴訟程序的律師費LFp的計算基礎，但被控侵權人在訴前其實都是被動的應訴，一般情形下可能為了對專利合法性提出質疑，而必須委託律師進行較為繁重的習知技術檢索工作，但也會因答辯時間有限而使該項時間花費受到相當的抑制，因此比較在T1時期專利權人預期進行訴訟程序的律師費LFp，以及被控侵權人預期進行訴訟程序的律師費LFd，一般情形下應該LFp會大於LFd。

　　至於訴中T2則委任律師各自攻防，依我國訴訟實務律師在訴中多以包案的方式收費，因此除非二造委託的律師各自收費標準懸殊，或有一造不委任律師情形，否則一般情形下LFp與LFd應該是約略相等。
　　至於訴中T3只有強制執行的問題，原則上只有專利權人必須委任律師處理相關強制執行工作，被控侵權人無論是主動的賠償，或是受強制執行，其間需要律師提供服務的空間有限，故在此時期，一般情形下應該LFp會大於LFd，所以其相關大小在各時期比較結果應可整理結論如下：
LFp T1＞LFd T1　；　LFp T2≒LFd T2　；　LFp T3≒LFd T3
式八

5.1.5專利權人預期進行訴訟程序的裁判費CCp，以及被控侵權人預期進行訴訟程序的裁判費CCd
　　由於在起訴時，依法原告必須預納裁判費，且依上述關於訴訟標的D分析，DT1＞DT2，而我國關於財產權起訴訴訟標的金額之計算，又是以訴訟標的一定百分比為計算標準（民事訴訟法第77條之13規定參照），所以專利權人預期進行訴訟程序的裁判費CCp在訴前T1時期恆大於被控侵權人預期進行訴訟程序的裁判費CCd。
　　至於訴中，法院通常會將舉證待鑑定物有落入專利權申請專利範圍的責任，命由專利權人承擔，並以二造合意或依職權送請鑑定單位鑑定，至於鑑定費用雖然會計入裁判費用的一部，將後視判決結果命敗訴的一方負擔，或是勝敗訴範圍比例分擔，但通常也會命專利權人先繳納，所以在訴中專利權人預期進行訴訟程序的裁判費CCp，仍是會恆大於被控侵權人預期進行訴訟程序的裁判費CCd。
　　至於在訴訟判決確定後，訴訟費用是由敗訴的一方負擔（民事訴訟法第78條規定參照），若一部勝一部敗則依其比例分擔（民事訴訟法第79條規定參照），由於此一時期的訴訟勝敗是由法院決定，即CCp及CCd值二者有可能高、低或相等，所以比較結果應可整理結論如下：

CCp T1＞CCd T1　；　CCp T2＞CCd T2　；　CCp T3≒CCd T3

式九

5.1.6擔保金G及反擔保金AG
　　由於擔保金是基於保全程序所發生，而保全程序又是由權利人所發動，實務上除證據保全無需提供擔保金外，其他包括假扣押及定暫時狀態的假處分，都有提供擔保金的必要（民事訴訟法第526條、第533條準用526條規定參照），甚至中華民國無住所、事務所及營業所者也必須供擔保（民事訴訟法第96條規定參照）；雖然實務上一般法定裁定定暫時狀態的假處分擔保金通常會與反擔保金金額相等，但假扣押擔保金則只有反擔保的三分之一（依最高法院48年台抗字第18號判例所著：「其金額之多寡，應如何認為相當，原屬法院之職權裁量範圍，非當事人所得任意指摘。」，惟實務上多以債權額的三分之一定擔保金），所以以一般情形而論，在起訴前專利權人擔保金的支出會小於被控侵權人供反擔保的支出，至於訴中則顯少會有再為保全程序的必要，所以一般情形下訴中並無擔保金或反擔保金的支出。
　　在判決確定後，除非專利權人全部勝訴，否則要順利的取回擔保金也不容易，因為縱使假扣押或假處分的原因消滅（本案訴訟判決確定），但若有自始不當情形（如判決權利人敗訴，或一部勝一部敗），法律會賦予被控侵權人損害賠償請求權（民事訴訟法第531條、538條之3規定參照），雖然這是另一個訴訟的問題，但因此一時期的本案訴訟勝敗是由法院決定，所以擔保金與反擔保金間的大小關係會不明確，故比較結果應可整理結論如下：
G T1＜AG T1　；　G T2＝AG T2＝0　；　G T3？AG T3

式十

5.1.7小結
　　承上所述，若暫不考慮其他經濟成本FC、其他機會成本OC、策略操作所損失之利益TC、策略操作所獲得之利益TB等變數，在一般情形下分別在T1、T2、T3時期原本的大小關係，而依據上述的變數大小關係可以針對專利權人以及被控侵權人在各期評估進行訴訟的損益起始狀態為：

　　（若變數T1＞T2＞T3，則變數在T1時期加註↑↑、T2時期加註↑、T3時期不加註，反之亦然；若變數只有前後期間之大小關係，則只以加↑或不加註以茲區別；若在該時間該變數沒有辦法確定的損益預估，則捨棄該變數）

【在訴前T1時期】
專利權人評估進行訴訟的損益：

P↑(D↑↑+Ip↑)–(LFp↑+CCp↑+G)

式十一

被控侵權人評估進行訴訟的損失：

P↑(D↑↑+Id)+(LFd+CCd+AG↑)

式十二

【在訴中T2時期】
專利權人評估進行訴訟的損益：

P(D↑)–(LFp+CCp↑+G)

式十三

被控侵權人評估進行訴訟的損失：

P(D↑)+(LFd+CCd+AG)

式十四

【在訴中T3時期】
專利權人評估進行訴訟的損益：

D-(LFp+CCp)

式十五

被控侵權人評估進行訴訟的損失：

D+(LFd+CCd)

式十六

　　由以上整理的各期損益評估式可知，在訴前T1時期，專利權人雖然必須預估支出較多的成本（特別是律師費及訴訟費用），但因該時期對於勝訴可能性、須期可獲得的損害賠償金，以及因定暫時狀態假處分而可獲得的利益，會有較高的預估，所以通常權利人在此時期會評估訴訟的利大於弊，也因如此，被控侵權人在此一時期也通常會高估可能的損失。至於進入訴中T2時期，專利權人的訴訟損益評估會立即的趨向保守，相對被控侵權人也會調降其對於訴訟損失的預估；至於判決確定後T3時期，則會因判決結果是由法院所決定，所以已無專利權人或被控侵權人自行評估損益的空間。易言之，若要投入訴訟策略，則對於權利人相對有利的時機是在訴前，而對於被控侵權人相對有利的時機是在訴中。
第6章 　採用依限制理論推導出之專利訴訟策略，對訴訟損益評估的影響
　　採用依限制理論推導出之專利訴訟策略，原則上將會影響包括勝訴可能性P、法院禁制令判決所獲得的利益Ip、損失Id、其他經濟成本FC、其他機會成本OC、策略操作所損失之利益TC、策略操作所獲得之利益TB等變數，以下爰針對採用該訴訟策略後，各自比較上述各項變數會產生的變化。

6.1向被控侵權人之供應商或交易相對人請求排除侵害（IO1）
　　採行此一行動，對包括勝訴可能性P、法院禁制令判決所獲得的利益Ip、損失Id變數不會產生影響，但會使被控侵權人為了要維護與其供應商或交易相對人間之關係，而必須提出法律上的解釋、說明、說服或保證，一般常見的是進行檢索習知技術，並提出習知技術，以向供應商或交易相對人說服專利權人之專利權有瑕疵，或是另行委託鑑定單位製作不侵害鑑定報告，向供應商或交易相對人游說其所製造之產品未落入專利範圍，或是額外提供擔保或保證，以說服供應商或交易相對人並不會因此承受交易以外的風險，如此勢必會使被控侵權人其他經濟成本FCd大幅增加。

　　至於此一策略的採用，雖不見得能立即反應在策略操作所獲得之利益TBp，但多少總是會有些助益，在此一階段尚可略過不計，而專利權人在此時應該也沒有所謂的策略操作所損失利益TCp可言，所以也可以略過不計。

　　在被控侵權人還沒有其他任何的相應策略行動之前，當然被控侵權人也沒有任何策略操作所獲得之利益TBd與可言，但卻有可能因客戶取消訂單、扣款、暫停付款、要求更改交易條等，致使被控侵權人會有策略操作損失TCd產生。
　　若是被控侵權人之供應商或交易相對人，因此而向被控侵權人要求，為了使交易風險能轉嫁至被控侵權人，所以有可能會有暫停付款（即延期清償）、要求提供額外的保證情形發生，而使被控侵權人反擔保AG的支出增加，但因為此一請求是由被控侵權人之供應商或交易相對人提出，也非循法律的保全程序進行，故不會因此使專利權人的保證人G支出相對應的增加。
　　至於被控侵權人的其他機會成本OCd部分，依機會成本（Opportunity Cost）的一般性定義為：「生產者將資源投入某特定生產或用途時，所放棄的將此資源投入其他用途時所能獲得的最高代價。」，因此，當專利權人採行上述策略時，被控侵權人相對應的提出解釋、說明、說服或保證時，最低程度的機會成本會等於被控侵權人提供額外擔保與策略操作所損失之利益TCd的總合，進而投入其事業生產所能獲得的利益；而專利權人的機會成本OCp部分，因排除侵害的通知的經濟成本十分有限，相對機會成本也有限，故可略過不予計入。
OCd＝(AG+TCd)PF
式十七

PF：產品的獲利率

　　因此在專利權人向被控侵權人之供應商或交易相對人請求排除侵害後，該策略會使二造的損益評估改變成如下情形：
專利權人評估進行訴訟的損益：

P(D+Ip)–(LFp+CCp+G)

式十八

被控侵權人評估進行訴訟的損失：

P(D+Id)+(LFd+CCd+FCd↑+(AG↑+TCd)PF)

式十九

6.1.1在T1時期的評估結果

專利權人評估進行訴訟的損益：

P↑(D↑↑+Ip↑)–(LFp↑+CCp↑+G)

式二十

被控侵權人評估進行訴訟的損失：

P↑(D↑↑+Id)+(LFd+CCd+FCd↑+(AG↑↑+TCd)PF)

式二十一

6.1.2在T2時期的評估結果
專利權人評估進行訴訟的損益：

P(D↑)–(LFp+CCp↑+G)

式二十二

被控侵權人評估進行訴訟的損失：

P(D↑)+(LFd+CCd+FCd↑+(AG↑+TCd)PF)

式二十三

6.1.3在T3時期的評估結果

　　若在訴後T3時期採用此一策略，因為此時侵權責任已定，故已無任何意義，爰無需進行分析。

6.1.4小結

　　由以上分析可知，此一策略的行動（IO1），因為相對會增加被控侵權人在評估進行訴訟的損害，有採用應該會比沒採用有好，而且用在訴前T1的總效會比用在訴中T2時期的總效要好，特別是在：
1.買方主導交易條件的巿場

2.高獲利率較高的產品

的二種情形下，會有較好的總效。
6.2向潛在交易相對人敬告權利（IO2）
　　此一策略的採用，會建立一個被控侵權人與其潛在交易相對人間的交易障礙，因此必須提出解釋、說明、說服或保證，因為潛在交易相對人與原有供應商或交易相對人不同，其交易的合意影響因素複雜，但同樣也會被控侵權人其他經濟成本FCd增加。
　　至於此一策略的採用，也不見得能立即反應在策略操作所獲得之利益TBp，在此一階段尚可略過不計，而專利權人在此時應該也沒有所謂的策略操作所損失利益TCp可言，所以也可以略過不計。

　　在被控侵權人還沒有其他任何的相應策略行動之前，當然被控侵權人也沒有任何策略操作所獲得之利益TBd與可言，但卻有可會使被控侵權人有預期利益的損失，即致使被控侵權人會有策略操作損失TCd產生，但應該會較採用向被控侵權人之供應商或交易相對人請求排除侵害時為低。
　　由於潛在交易相對人原非為被控侵權人的交易相對人，被控侵權人沒有為維繫原交易的壓力，所以提供額外的擔保（即反擔保AG）的支出有較大的選擇及控制權，故此一階段暫不將反擔保會增加列入評估範圍。

　　承上所述，因為策略行動IO1以及IO2對象不同，所以在合併使用情況下可以有相加的效果，若比較訴前T1及訴中T2時期，可以得到以下結論：
6.2.1在T1時期的評估結果

專利權人評估進行訴訟的損益：

P↑(D↑↑+Ip↑)–(LFp↑+CCp↑+G)

式二十四

被控侵權人評估進行訴訟的損失：

P↑(D↑↑+Id)+(LFd+CCd+FCdIO1↑+FCdIO2↑+(AG↑+TCd IO1+TCd IO2)PF)

式二十五

6.2.2在T2時期的評估結果

專利權人評估進行訴訟的損益：

P(D↑)–(LFp+CCp↑+G)

式二十六

被控侵權人評估進行訴訟的損失：

P(D↑)+(LFd+CCd+ FCdIO1↑+FCdIO2↑+(AG↑+ TCd IO1+TCd IO2)PF)

式二十七

　　由以上分析可知，訴前T1的總效會比用在訴中T2時期的總效要好，而此一策略的行動（IO2）與前一策略行動（IO1）間，相互應有補充關係。
6.3達成協議取得證據（IO3）
　　此一策略的採用，可能可與被控侵權人的供應商或交易相對人，斷絕與被控侵權人的供貨或交易，並可取得用來舉證被控侵權人有侵權以及損害賠償的證據，故可以提升專利權人的勝訴可能性P；但由於在訴前T1時期，專利權人本就已有較為高估勝訴可能性P的情形，所以其實此一策略的運用，並不見得能反應在訴前T1時期，反而是能在訴中T2時期反應出來；但卻可以透過一定程度自被控侵權人的供應商或交易相對人獲得賠償，而使專利權人的策略操作所獲得之利益TBp上升，因此若合併上述二項策略行動，應可以整理結果如下：

6.3.1在T1時期的評估結果

專利權人評估進行訴訟的損益：

P↑(D↑↑+Ip↑)–(LFp↑+CCp↑+G)+TBp
式二十八

被控侵權人評估進行訴訟的損失：

P↑(D↑↑+Id)+(LFd+CCd+FCdIO1↑+FCdIO2↑+(AG↑+TCd IO1+TCd IO2)PF)

式二十九

6.3.2在T2時期的評估結果

專利權人評估進行訴訟的損益：

P↑(D↑)–(LFp+CCp↑+G)+TBp
式三十

被控侵權人評估進行訴訟的損失：

P↑(D↑)+(LFd+CCd+ FCdIO1↑+FCdIO2↑+(AG↑+ TCd IO1+TCd IO2)PF)

式三十一

　　由以上分析可知，此一策略（IO3）的運用，其達成策略目的結果的時點，在訴前時期較訴中時期為佳，但同樣也對策略的行動IO2與策略行動IO1有補充關係。
6.4干擾被控侵權人原有交易程序，使交易相對人轉換交易對象（IO4）

　　此一策略行動的內函，主要是提供有利的交易條件，進而使被控侵權人的交易相對人轉換交易對象，透過此一策略行動，因為通常有利於交易相對人的交易條件，例如降價、延長付款期限等，都有可能會使專利權人因策略操作所損失TCp增加，但因額外爭取了能與被控侵權人交易相對人交易的機會，透過額外的交易與獲利，會使專利權人的策略操作所獲得之利益TBP上升。
　　相對的，由於被控侵權人的交易相對人轉換交易對象，所以會使其該部分的預期獲利消失，即其因策略策略操作損失TCd產生。

6.4.1在T1時期的評估結果
專利權人評估進行訴訟的損益：

P↑(D↑↑+Ip↑)–(LFp↑+CCp↑+G+TCp)+TBp

式三十二

被控侵權人評估進行訴訟的損失：

P↑(D↑↑+Id)+(LFd+CCd+FCdIO1↑+FCdIO2↑+(AG↑+TCd IO1+TCd IO2+TCd IO４)PF)

式三十三

6.4.2在T2時期的評估結果

【訴中T2時期】
專利權人評估進行訴訟的損益：

P↑(D↑)–(LFp+CCp↑+G+TCp)+TBp

式三十四

被控侵權人評估進行訴訟的損失：

P↑(D↑)+(LFd+CCd+ FCdIO1↑+FCdIO2↑+(AG↑+ TCd IO1+TCd IO2+TCd IO４)PF)

式三十五

6.4.3小結

　　由以上分析可知，此一策略（IO4）的運用，與前述各項策略行動間也有補充關係，由於此一策略的行動，雖然會使專利權人承受額外的策略操作成本，但也會因之而獲利，縱使其獲利會因提供對相對人有利的交易條件而產生減損，但一般情形下仍會使TBp＞TCp，意即專利權人還是可以透過此一策略行動獲利，若以填補律師費及訴訟費LFp+CCp支出的角度觀察，因為訴中的支出會小於訴前，所以此一填補效用發生在訴前T1時期，其總效較佳。
6.5使未妥協之交易相對人承擔責任或付出代價，確保被控侵權人之供應商或交易相對人獲得相同對待（IO5）
　　此一策略的採用，等同於專利權人向被控侵權人的交易相對人提出訴訟，因此會使專利權人產生額外產生律師費用LFp、裁判費用CCp以及擔保金支出G，但也因為訴訟風險自被控侵權人處分散，因此有提升勝訴可能性P的效果；但也因向被控侵權人的交易相對人主張權利，因此不太可能再獲得交易相對人轉換交易對象，以及達成協議取得證據的利益。

　　至於被控侵權人部分，因其交易相對人未向專利權人妥協，所以應該可以產生因因策略操作所獲得之利益TBd，因交易相對人在正常情形下，仍要安排相關風險轉嫁的避險策略，所以被控侵權人的策略操作損失TCd，以及反擔保AG支出仍會發生，故由此可整理結論如下：
6.5.1在T1時期的評估結果

專利權人評估進行訴訟的損益：

P↑↑(D↑↑+Ip↑)–(LFp↑↑+CCp↑↑+G↑)

式三十六

被控侵權人評估進行訴訟的損失：

P↑(D↑↑+Id)+(LFd+CCd+FCdIO1↑+FCdIO2↑+(AG↑+TCd IO1+TCd IO2)PF)-TBd
式三十七

6.5.2在T2時期的評估結果

專利權人評估進行訴訟的損益：

P(D↑↑)–(LFp↑+CCp↑↑+G↑)

式三十八

被控侵權人評估進行訴訟的損失：

P(D↑)+(LFd+CCd+ FCdIO1↑+FCdIO2↑+(AG↑+ TCd IO1+TCd IO2)PF)-TBd
式三十九

6.5.3小結

　　由以上分析可知，此一策略（IO5）的運用，會使專利權人面臨訴訟損益評估的最不利結果，但此一策略的結果發生，若是在訴中T2時期，其總效是會比在訴前時期要好；但此一策略行動（IO5），是與策略行動IO1、IO2間有補充關係，但卻與策略行動IO3、I04間有替代關係。
6.6結果整理
表5　策略行動／時機分析表

	策略行動
	較佳時機
	策略效用重點
	相互關係

	IO1

向被控侵權人之供應商或交易相對人請求排除侵害
	訴前
	增加被控侵權人損害評估
	獨立

	IO2
向潛在交易相對人敬告權利
	訴前
	增加被控侵權人損害評估
	與IO1策略行動為補充關係

	IO3
達成協議取得證據
	訴前
	增加權利人獲利評估
	與IO1、IO2策略行動為補充關係

	IO4

干擾被控侵權人原有交易程序，使交易相對人轉換交易對象
	訴前
	增加權利人獲利評估／增加權利人獲利評估
	與IO1、IO2、IO3策略行動為補充關係

	IO5

使未妥協之交易相對人承擔責任或付出代價，確保被控侵權人之供應商或交易相對人獲得相同對待
	訴中
	增加被控侵權人損害評估
	與策略行動IO1、IO2間有補充關係／與策略行動IO3、I04間有替代關係


資料來源：本研究整理
第7章 　案例分析
7.1事件背景
　　A公司登記資本額約為新臺幣2億5千萬，以設計、製造、販賣專業檢測設備產品為其主要所營事業，並享有中華民國某項線性掃描技術之發明專利權；B公司登記資本額約為3億8千萬元，與A公司生產相同功能之產品，但有相當之售價差異，具有價格優勢，其主要巿場包括台灣、大陸及韓國等，但在台灣巿場，由於其他進口產品售價高於A公司及B公司甚多，又無其他具有規模之國內競爭者存在，故巿場主要是由A、B公司所分食；C公司資本額約為1億4千萬元、D公司資本額約為34億元，皆為B公司之交易相對人，但D公司亦為A公司之交易相對人。
7.2專利權人之行動

1. A公司於2006年6月間向法院聲請，以B公司有侵害其專利權為由，請求法院准予針對B公司，就其名下之銀行存款債權、置於該公司之機台、辦公設備、存貨及其他動產，與該公司所有但置於C公司之系爭產品，以及B公司負責人之銀行存款債權、不動產、有價證券、薪津報酬三分之一為扣押，並於同年8月間供擔保後，獲准對B之財產於約新臺幣1千6百萬元範圍內予以假扣押。

B公司於法院執行假扣押時，包括B公司及其負責人，包括銀行存款債權、不動產、股票等遭扣押查封財產總計約計4千萬元，嗣後因法院發現過度查封，故最後只查封B公司之足額銀行存款債權，並撤銷其他執行命令。

2. A公司於2006年8月間，以相同事由向法院聲請定暫時狀態之假處分，惟俟後法院雖有裁定准予其聲請，但因核定A公司必須提供1千3百餘萬元之擔保，而B公司則未於法定期間內聲請執行。

3. B公司於2006年8月間，以系爭專利權有新穎性瑕疵為由，依法向專利主管機關提出舉發，聲請撤銷該專利權，並對C、D公司提出擔保之承諾。
4. A公司復於2006年9月，以相同事由向法院聲請假扣押，惟此次請求對B公司所有之財產800萬元範圍內為扣押，在經法院准許其聲請，並完成提存擔保金後，該公司於同年10月間，要求法院對B公司所有，但置於C公司之系爭產品為假扣押強制執行。但因C公司於執行時提出設備買賣契約，證明該設備為C公司所有，故法院決定不予執行。

5. 由於A公司遲未提起本案訴訟，經B公司依法向法院聲請限期起訴，A公司於2006年10月間才提起損害賠償之本案訴訟，並起訴請求約1千6百萬元之損害賠償。

6. A公司復於2006年10月，以相同事由向法院聲請證據保全，要求對B公司之系爭設備設計圖、程式檔案、說明書或使用手冊以拍照、攝影方式保全，惟俟後因於執行時因法院無法確認系爭設備，故實際上並未取得任何證據。
7. A公司復於2007年4月間，再次向法院以相同理由聲請對B公司及C公司定暫時狀態之假處分，法院於同年6月間裁定命A公司提供約1千6百萬元擔保後，於8月間向B及C公司發出假處分之執行命令。

8.法院進行本案訴訟，因B公司提出舉發撤銷系爭專利權，故於2008年1月間裁定停止訴訟程序。
9. A公司又於2008年2月間，自請撤銷前揭假處分裁定。B公司雖有依法行使權利向A公司發支付命令，請求因假處分撤銷之損害，惟未實際進行訴訟。
7.3分析

1.與「向被控侵權人之供應商或交易相對人請求排除侵害」策略行動的比較：
A公司雖未於一開始就對B公司提出專利侵權之損害賠償訴訟，但為顧及假扣押之秘密性，避免被B、C公司察知，故並未於開始就向C、D公司撰發排除侵害通知，而是在對B、C公司執行假扣押完畢後，才開始對C、D公司撰發排除侵害通知。
2.與「向潛在交易相對人敬告權利」策略行動的比較：

C公司為A公司之潛在交易相對人，但承前所述，A公司並未於一開始就向C公司撰發排除侵害通知。

3.與「達成協議取得證據」策略行動的比較：
A公司未於對C公司之假扣押程序中取得證據或扣押財產，但A公司仍有向C公司提出轉換交易對象之要約，只是因為之前的法律程序使C公司無法信任A公司，而B公司又有適時的提出保證，以及全力協助C公司處理相關法律程序，故C公司未與A公司達成任何協議，也未提供任何證據。

4.與「干擾被控侵權人原有交易程序，使交易相對人轉換交易對象」策略行動的比較：

A公司對C、D公司並未提供任何較原有交易條件優惠之條件，也無法針對B公司所提出之說明、保證、折價、協助處理相關法律事務等行動，提出其他進一步的干擾行動，故D公司亦未與A公司達成任何協議，也未提供任何證據。
5.與「使未妥協之交易相對人承擔責任或付出代價，確保被控侵權人之供應商或交易相對人獲得相同對待」策略行動的比較：

A公司顧忌D公司亦為其交易相對人，故分別對C、D公司為不同法律強度之策略行動，但因C公司並未妥協，A公司也沒有對C公司提起侵權訴訟，故D公司也就採取觀望心態，因此A公司並沒有對C公司未為妥協的態度要求其承擔責任或付出代價，也沒有確保C、D公司獲得相同對待。
6.綜合分析：
(1)成本：

　　由前述式三，關於專利權人訴訟成本的支出應該包括律師費、裁判費、擔保金、其他經濟成本、其他機會成本以及因策略操作所失之利益，故可以以下式表示：

LFp+CCp+G+FCp+OCp+TCp

　　至於侵權行為人的損失，則可以下式表示：

P(D+Id)+(LFd+CCd+AG+FCd+OCd+TCd)-TBd

　　關於律師費用LFp部分，因專利權人必須委請律師代為提出假扣押聲請二次、假扣押強制執行二次、定暫時狀態假處分聲請二次、進行專利舉發答辯、證據保全聲請、證據保全執行以及本案訴訟等；但侵權行為人只有本案訴訟答辯、提出舉發以及部分假扣押、假處分程序有陳述意見或答辯之必要，故在律師提供服務計價方式為均等的情況下，顯然LFp＞LFd。

　　至於裁判費CCp部分，因主要是由專利權人預納，故侵權行為人並沒有什麼CCd支出的問題，因此可知CCp＞CCd。

　　A公司為二次假扣押及假處分所必須提供之擔保金G，早已超過侵權行為人所被扣押之財產，若將侵權行為人所被扣押之財產視為反擔保金AG，則顯然G＞AG。

　　A公司沒有犧牲交易條件，但B公司則有提供額外的保證及折價以維持繼續交易，故專利權人的其他經濟成本FCp是小於侵權行為人的，故可知FCp＜FCd。

　　由於A公司並沒有爭取到任何的交易，也沒有迫使B公司退出巿場競爭，故可知A公司的策略操作損失TCp會大於B公司，因此是TCp＞TCd。
　　參酌前述式十七可知，機會成本的計算是以擔保金與策略操作損失之和，乘上產品的獲利率PF
，即OCp＝(G+TCp)PF，而OCd＝(AG+TCd)PF，若假設A公司及B公司的產品獲利率相同，但由於G＞AG、TCp＞TCd，所以OCp＞OCd。
　　由以上分析可知，A公司的訴訟成本中，只有其他經濟成本FCp一項少於B公司，其他的所有成本項目，都明顯高出B公司許多；至於被控侵權人自認因專利權人勝訴由法院禁制令判決所造成的損失Id部分，也由於A公司自請撤銷假處分，而使B公司該部分的損失不存在；而關於被控侵權人因策略操作所獲得之利益TBd部分，其實是侵權行為人損失估算當中唯一的減項，即若侵權行為人策略操作得當，將會因此而獲利造成損失的減少，以本例而言B公司仍然維持了與C、D公司間的交易，雖然相對也因提供額外的保證及折價以維持繼續交易而有其他經濟成本FCd損失，但總體而言，還是會有部分的策略操作所獲得之利益TBd可以產生。

　　承上所述，由於無論在訴前T1或訴中T2時期，B公司都還不會有發生訴訟標的D的損失，而因禁制令判決所造成的損失Id又不存在，更何況此二部分的損失，還會受到訴訟風險（即勝訴可能性P的影響，請參照以下(2)風險之分析），因此此一階段B公司損失的預估，就只剩包括律師費、裁判費、反擔保金、其他經濟成本、機會成本等的支出，以及扣除策略操作所獲得之利益，惟睽諸前述說明與A、B公司之各項比較，似可預估A公司的訴訟成本高於B公司之損失。
(2)風險：

　　A公司雖有假扣押B公司足額的財產，但證據保全毫無所獲，又無法取得C、D公司的支持與證據協助，顯然會使其訴訟風險升高，特別是依前述式五所示PT1＞PT2，現階段已進入T2訴中期間，勝訴可能性P將更受壓抑，故其顯然必須承擔更高的訴訟風險。
(3)獲利：

　　依前述式三可知，只有專利權人因策略操作所獲得之利益TBp，不受勝訴可能性P的影響，惟此時A公司既沒有說服C公司轉換交易對象，亦未使D公司斷絕與B公司之交易，顯見其毫無因策略操作所獲得之利益可言；至於訴訟標的D與專利權人自認為可因勝訴由法院禁制令判決所獲得的利益Ip，雖會受到上述訴訟風險的影響，但縱使訴訟標的D不變，也由於A公司自請撤銷假處分，而使其利益不存在，若再細繹其撤銷之背後意思形成，恐也是因假處分無法使其享有獨占的巿場利益之故，因此若推估在假處分裁定前後，A公司都沒有取得巿場獨占利益，也應合於一般經驗論理法則才是。
7.4小結

　　承上所述，A公司輕忽重度的法律手段強度所可能附隨而來的成本壓力，以及因此對巿場造成的負面觀感，所以才會連帶的使訴訟風險上升，甚至因此連帶影響預期利益，故其訴訟策略自有應檢討之處。但若能先減輕開始的法律手段強度，在與交易相對人及潛在交易相對人能對談的情形下，配合一定程度的有利交易條件為引誘，促使交易相對人及潛在交易相對人能轉換交易對象，並同時獲得將後舉證證明侵權及損害估算的證據，不但可以確保一定之巿場利益，還可以降低訴訟風險，提高勝訴可能性，如此才有可能一方面獲取現在的巿場利益，又可以兼顧將來訴訟填補損害的可能。
第8章 　結論與建議
　　就個人十數年處理此類案件的觀察，專利訴訟其實包含了工程專業、法律專業與企業管理專業三個領域，但繹其內涵，並不是單純的是以上三個領域的結合，而是以上三個領域的溶合，在各項專業領域彼此交錯的介面上，就會溶合出一項有別於各項專業領域的範疇，這也是個人進行本研究的發想之一；然而從較為務實的角度觀察，不可諱言的，在專利法全面除罪化後，專利權人要面對的，除了以往高深莫測的專利侵害技術性問題以外，還要面對千奇百怪的訴訟策略及技巧的操作，而在這個領域，一方面學說理論上乏人探討，另一方面實務上各種策略的出現，則也多半是訴訟技巧的延伸運用而已，容有欠缺全面性、系統性與嚴謹的研究，本研究其實也只是提供了一個策略形成的方向與路徑，將同樣具有「競爭」本質的二個不同領域－企業策略與訴訟策略溶合在一起，希望能從這個溶合的角度，找到一個較現行實務更適切的認知專利訴訟策略的位置。
　　又依個人實務經驗的瞭解，專利侵害案件的不可掌握性，其實多半是源自於法院的專業欠缺，而訴訟策略及技巧的操作空間，也其實是來自法律制度的設計矛盾，例如：專利權利人可以聲請證據保全，但侵權行為人不配合執行也無法可罰
；又如專利權以往採實審主義，但臨訟又可以因舉發案尚未確定而停止程序
；又如仿品是否落入專利範圍？明明是在法院審理，但卻通常是由隱身在法院後的鑑定機關決定；又如財產保全雖有訴訟救助之規定，但卻還要視權利人是否真無資力，以及只能對聲請費予以救助。凡此以上種種，看似對權利人不利，但如果反觀實務上權利人的濫權操作方式：例如：閃避公平交易法之規範，濫行警告經銷商以打擊製造商巿場；又如供擔保假扣押相對人之貨品，以達其積壓相對人資金，使其連帶對第三人違約之目的；又如利用聲請證據保全、提出訴訟手段，刺探相對人營業祕密，對外宣稱相對人為侵權廠商，打擊相對人商譽，並在訴訟期間搶攻巿場，一旦產品壽命已盡，訴訟結果也雲淡風輕。凡此以上種種，又豈是僅對被控侵權的一方是有利的呢？
　　也許問題的根源是法院的經驗與專業不足，也可能是巿場的競爭生態過於惡劣，也可能是我國民情的過於刁鑽，也許在新法上路後問題都可以迎刃而解。但無論如何，如果只是一味的著重在各別的訴訟技巧延伸運用、訴訟勝敗的攻防，而未採取一個科學、嚴謹的思維方式（例如限制理論的思維模式），重新找到與總體產出連結的評量標準（例如本研究所提出的成本、風險與獲利），去紮實的分析、計算損益，進而形成一個適當的訴訟策略，就難免就會淪入「局部影響等於整體影響」、「局部改善就是整體改善」的基本假設陷阱，也就必須承擔「著重局部績效，而忽視整體績效」的苦果。
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107.台灣南投地方法院92年度訴字第510號民事判決

108.台灣雲林地方法院92年度智字第5號民事判決

109.台灣嘉義地方法院94年度智字第4號民事判決

110.台灣嘉義地方法院95年度訴字第704號民事判決

101.台灣嘉義地方法院92年度智字第6號民事判決

102.台灣嘉義地方法院92年度重智字第8號民事判決

103.台灣屏東地方法院93年度智字第3號民事判決

104.台灣屏東地方法院92年度重智字第1號民事判決

105.台灣台南地方法院95年度智字第21號民事判決

106.台灣台南地方法院88年度重訴字第497號民事判決

107.台灣台南地方法院92年度智字第16號民事判決

108.台灣台南地方法院92年度智字第7號民事判決

109.台灣台南地方法院92年度智字第23號民事判決

110.台灣高雄地方法院94年度智字第8號民事判決

111.台灣高雄地方法院95年度智字第3號民事判決

112.台灣高雄地方法院89年度重訴字第980號民事判決

113.台灣高雄地方法院89年度重訴字第1005號民事判決

114.台灣高雄地方法院91年度重訴字第14號民事判決

專利法全面除罪化後對專利訴訟策略的影響





以數學模型分析訴訟損益評估的變化





個案背景


個案策略應用描述


個案訴訟策略損益分析





建立損益評估的數學模型





將限制理論方法應用於專利訴訟策略找出較佳訴策略行動





限制理論相關文獻探討





研究動機及目的





專利訴訟相關文獻探討





專利訴訟救濟制度


以專利訴訟救濟制度為基礎的專利的訴訟策略


專利訴訟的風險


專利訴訟策略的指標





限制理論的起源


限制理論的思考方法


限制理論的應用工具


限制理論在企業運用的範圍





找出所有的負面效應


繪製專利訴訟策略之現況圖、衝突圖、未來圖、負面分歧圖、條件圖及行動圖，導出較佳策略行動








分析在訴訟程序不同時期，對專利權人及被控侵權人在損益評估的變化


分析在採用較佳訴訟策略後，在訴訟程序不同時期，對專利權人及被控侵權人在損益評估的變化





個案實證





結論與建議





圖1　研究架構








圖2　現況圖








圖3　衝突圖





圖4　未來圖





圖5　負面分歧圖





圖6　條件圖





圖7　行動圖
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為評估上揭策略行動是否為較佳策略，故建立損益評估之數學模型，並依訴訟程序不同時期，分析損益的變化








� 發明專利除罪化日期為民國90年10月26日；新型、新式樣專利除罪化日期為民國92年3月31日。


� 依刑事訴訟法第504條第1項前段之規定：「法院認附帶民事訴訟確係繁雜，非經長久時日不能終結其審判者，得以合議裁定移送該法院之民事庭」；同條第2項則規定：「前項移送案件，免納裁判費。」準此，於刑事中附帶提起民事賠償訴訟，可以免繳裁判費。


� 耿筠、黃銘傑、蔡熙文，我國專利除罪化後之侵權實務觀察，智慧財產權月刊102期，2007年6月，第50頁，圖2


2000年專利侵權案件數量有84件、2001年有84件、2002年有88件，但在2003年3月31日專利法全面除罪化後，2003年只有7件、2004年只有16件。


� 經濟部智慧財產局，專利業務統計資料，


� HYPERLINK "http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_report/patent_report_2.asp" ��http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_report/patent_report_2.asp�


1999年專利申請件數為51,921件，2000年為61,231件，2001年67,860件，2002年為61,402件，2003年為65,742件；1999年至2000年案件成長17.93%，2000年至2001年案件成長10.83%，2001年至2002年案件減少9.52%，2002年至2003年案件也只成長7.07%，顯見因專利法全面除罪化確實有影響專利申請的意願。


� 同註3，第47頁。


� 民國83年1月21日之專利法修正案，除刪除侵害發明專利權行為之自由刑罰則外，另主要包括有擴大專利保護對象，修正受雇人之權利歸屬規定，專利期間增長、專利權耗盡原則明文化等。


� 民國86年5月專利法修正案，主要是刪除專利法對外國人限於其所屬國與台灣有簽署互惠協定者始予保護之規定，即為符合WTO規定姶予所有會員國最惠國待遇與國民待遇之規範。


� 民國90年10月專利法修正案，除侵害發明專利權行為之除罪化外，其他修正範圍相當廣泛，主要包括有規範國內優先權制度、建立早期公開制度、刪除追加專利之規定、修正異議及舉發不成立處分之拘束力等。


� 民國92年3月31日行政院已經公布實施92年2月6日公布刪除之「專利法」條文。惟值得注意者是，自3月31日開始實施的專利法，其實只有對於原第83條、第125條、第126條、第128條至第131條（侵害新型、新式樣專利刑事處罰規定）予以刪除，其他條文則尚未一併公布實施。換言之，自前揭行政院公布日起，侵害專利權已無刑事處罰規定，但此次新修正之損害賠償規定部分，由於未一併公布實施，故現行是刑事處罰規定是依新法不罰，但民事請求損害賠償規定則是仍依舊法，因此新法所增列之販賣之要約侵權行為態樣、刪除由法院囑託專利專責機關或專家代為估計損害賠償數額，以及專屬被授權人得主張權利之限制等，並未於此次一併實施，故仍應適用原尚未修正之規定。


� 經濟部智慧財產局民國94年8月2日公布之「專利侵害鑑定要點」


� 專利法第56條第1項、第106條第1項、123條第1項


� 專利法第56條第2項


� 專利法第99條


� 專利法第51條、113條


� 專利法第21條


� 專利法第93條


� 專利法第109條第1項


� 世界貿易組織（WTO）中「與貿易有關之智慧財產權協定」（Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights, TRIPs）第28條第1項規定


� 同註10


� 發明專利早期公開制係於民國90年10月26日專利法修正公布施行，早期公開制度的設計，係在發明專利申請後經過一定期間（18個月）即予以公開，以避免企業活動不安定及重複研究、重複投資的浪費，並使產業界得以儘早知悉已申請專利之技術資訊，進一步從事開發研究，以達到促進產業科技提升的目的。但早期公開制度係基於公益目的而設，因此若申請案一經公開，其專利內容即解除祕密而處於一般公眾能得知之狀態，為排除第三人依其內容為商業上之實施，專利法亦規定暫時性權利保護措施之規定。


� 專利法第40條第1項及第2項規定


� 專利法第84條第1項規定


� 民法第216條第1項規定：「損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限。」第2項規定：「依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益。」


� 原專家估算之損害賠償計算方法，亦有規定在同法條第1項第3款，但專利法於92年2月6日條正公布時則將該規定刪除，並自93年7月1日施行。


� 台灣高等法院台中分院93年度智上字第13號民事判決參照。


� Linda L. Schlueter & Kenneth R. Redden, Punitive Damages 1-3 (2d 1995)


� Wils. K. B. 205, 95 Eng. Rep. 768 (C. P. 1763).


� Schlueter & Redden, supra note 11, at 48; Day v. Woodworth, 54 U.S. (13 How.) 362 (1851)


� 周金城、吳俊彥，論專利法之懲罰性賠償，月旦法學雜誌，2005年3月


� 同註29


� 專利法第104條：「新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告。」


� 同註10


� 經濟部智慧財產局，專利審查基準彙編


� 經濟部智慧財產局，最近十年專利異議、舉發成立與不成立案件統計表，2000年為37%；2001年為36.3%；2002年為36.1%；2003年為37%；2004年為33.8%


� 同註10


� 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明義，美台專利訴訟－實戰暨裁判解析，元照出版社，2004年-頁8-6。


� 依修正前專利法第131條第4項之規定：「司法院與行政院應協調指定侵害鑑定專業機構。」俟後司法院與行政院依前開規定，於84年7月15日協調完成指定之專利侵害鑑定專業機構計有65所，嗣歷經解除、撤銷及增列指定等更迭曾增至69家；而在92年2月6日總統令修正公布之新專利法，行政院核定自93年7月1日施行，已將前揭規定刪除，但司法院於93年6月29日以秘台廳民一字第0930016881號函各高等法院及行政法院，列出55所專業機構願意且宜擔任侵害專利鑑定機構，提供各級法院參考。


� 郭雨嵐，台灣專利訴訟：贏的策略與實務，萬國法律，2004年10月，頁6


� 美國最高法院 (US Supreme Court) 在 1996 年的時候，針對 Markman v. Westview Instruments, Inc.這個訴訟案中裁定專利範圍認定屬於法律問題 (matter of law) 而非事實問題 (matter of fact) ，因此專利說明書和申請範圍裡面所使用的語言，其範圍應由法院來裁定，而非陪審團。從那時候開始，專利訴訟初期，法院都會舉行所謂的 Markman Hearing (馬克曼聽證會) ，在聽證會上由兩造進行專利範圍架構 (Claim Construction) 的攻防。


� Fleisher、Bensoussan，Strategic and Competitive Analysis，PEARSON Prentice Hall


� 同註37


�周金城、吳俊彥，專利法除罪化及除罪化後取締仿冒之策略考量，中律會訊雜誌，2003年12月


� 葉國良，專利訴訟之定暫時狀態處分救濟，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，2006年1月


� 范曉玲，熱門的台灣專利假處分戰爭，萬國法律


� 同註3


� 同註54


� 最高法院民刑事裁判選輯第六卷第一期，頁432


� 同註29


� 台灣台中地方法院92年度智全字第9、10號民事裁定參照。


� 司法院網站專題研究報告，智慧財產權案件分析，http://w2.judicial.gov.tw/juds//3_91-5.htm


�專利法第36條、第51條規定參照。


�專利法第121條規定參照。


�專利法第99條規定參照。


�如專利法第22條第1項規定：申請前已見於刊物或已公開使用者，或申請前已為公眾所知悉者，不得取得專利權。


�如專利法第22條第4項規定：其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得依本法申請取得發明專利。


� 經濟部智慧財產局公布之專利審查及行政救濟流程圖參照，http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_process.asp


� 公平交易法第30條、31條規定參照。


� 依專利法第108條、129條規定新型及新式樣專利準用之。


� 同註40


� 劉怡甫，應用限制理論分析企業線上學習機制之個案研究，輔仁大學管理學研究所在職專班碩士論文，2004年8月，頁11


� 李榮貴、張盛鴻，TOC限制理論，中國生產力中心，頁28


� 高德拉特Eliyahu M. Goldratt，絕不是靠運氣It’s Not Luck，1997年12月，頁139以下 


� 限制理論認為隱藏在大多數的不良效應底下的核心衝突都是相同的，因此限制理論的思維程序的方法是，建議研究者任選三個不良效應做成衝突圖，在結合這些衝突即可發現核心衝突為何。李德浩，應用衝突圖與次協調思維在衝突問題解決之研究，中原大學工業工程學系碩士論文，2006年7月,頁12


� 組織內的商業系統可概分成活動、人性與情境三塊不同構面，而系統內的UDE就是從這三個構面中所產生William Dettmer, Breaking the Constraints to World-Class Performance, ASQ Quality Press, 1998


� 同註45，頁36


� Frank Patrick，Using Resistance to Change（and the TOC Thinking Processes）)to Improve Improvements，2001


� 民事訴訟法第277條：當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。


� 民事訴訟法第284條：釋明事實上之主張者，得用可使法院信其主張為真實之一切證據。


� 民事訴訟法第285條第1項：聲明證據，應表明應證事實。


� 民事訴訟法第286條：當事人聲明之證據，法院應為調查。


� 同註43


� 同註3，頁52，表2


� 依財政部賦稅署公告之� HYPERLINK "http://www.mof.gov.tw/public/Attachment/712416275179.pdf" \o "95年度營利事業各業所得額暨同業利潤標準稅網影像.pdf" \t "_nwGIP" �95年度營利事業各業所得額暨同業利潤標準�，其中精密儀器製造業其淨利率為11%， � HYPERLINK "http://www.mof.gov.tw/public/Attachment/712416275179.pdf" ��http://www.mof.gov.tw/public/Attachment/712416275179.pdf�，頁29


� 依尚未施行之智慧財產案件審理法第18條第4項規定:「相對人無正當理由拒絕證據保全之實施時，法院得以強制力排除之，但不得逾必要之程度。必要時並得請警察機關協助。」


� 依尚未施行之智慧財產案件審理法第16條規定：當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷。
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提供更好的交易條件
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權利人的成本反應在交易條件
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喪失交易機會
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喪失與交易相對人交換證據機會


訴訟風險上升


訴訟被拖延


權利人無力承受損害


權利人退出巿場
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IO使交易相對人轉換交易對象


IO未妥協之交易相對人須承擔責任或付出成本代價


IO干擾侵權人原有交易程序


提出放棄追究責任換取侵權證據之協議


提出訴訟或達成和解


找出侵權人之交易相對人或供應商


蒐集證據


製作鑑定報告


提供新的有利交易條件


製作鑑定報告


撰發權利敬告通知


撰發權利敬告通知


撰發權利敬告通知


對主要交易相對人等進行訴訟或和解


所有TO達成－重新獲得巿場競爭力


迫使大部分交易相對人都轉換交易
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向侵權人的供應商或交易相對人主張排除侵害


商業手段
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提供更好的交易條件


向侵權人的供應商或交易相對人為保全程序


向侵權人的供應商或交易相對人為假處分


增加侵權人的訴訟負擔


技術創新


增加交易相對人轉換交易的機會


DE仿冒產品較無技術競爭力
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TO複製策略模式或散布巿場訊息


DE將侵權人退出巿場


TO斷絕侵權人其他巿場管道


仿冒無利可圖
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專利可能有法定要件的瑕疵


13.專利可能被撤銷


專利當初可能申請的不好有瑕疵


訴訟可能敗訴


14.專利侵害鑑定結果不利


7.無法取得有證據力的待鑑定物


證據保全無法獲得有利的證據


 無法說服法院有侵權的事實


權利人購的待鑑定物遭侵權人否認


專利侵害鑑定標準有不確定性


侵權人可能拒絕提供書證(帳冊)


8.無法取得足供證明損害的證據


 3.無法說服法院符合期待的賠償額


其他證據調查方法不一定能證明


其他損害計算方法不一定能證明


判賠金額與實際受損害金額顯不相當


19.訴訟成本太高


20.訴訟時間太長


9.沒有財產或足額財產可供扣押


10.假處分無法有效禁止侵權行為


5.雖然勝訴但沒有財產可供執行


18.喪失競爭力或退出巿場


4.損害賠償無法填補損害


11.擔保金太高


16.客戶仍繼續向侵權人採購


侵權人有較好的巿場競爭條件


律師費用太高


專利權遭撤銷反而喪失原有優勢


侵權人可能採用迴避設計


喪失原有形式上的獨佔優勢


擔保金可能拿不回來或反被求償


22.另外支出賠償或訴訟費用的損失


17.巿場利益持續流失


因為主張權利而破壞與客戶間之商誼


權利人可能無力等到訴訟有結果


因訴訟程序而揭露了營業秘密


法院、鑑定單位、主管機關或律師可能不公正


仍有法律規範所不及的損害無法請求


12.擔保金取回不易


1.專利利益的總價值被低估


2.付出更高的成本與承擔更大的訴訟風險


6.可能演變為擔保金競賽


15.因發警告函不當而遭主管機關處罰


21.擔保金的機會成本太高
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IO向侵權人之交易相對人請求排除侵害


所有TO達成－重新獲得競爭力


IO取得侵權證據


TO以不訴訟與交易相對人交換侵權證據


TO複製策略模式或散布巿場訊息


TO斷絕侵權人其他巿場管道


IO放棄追究責任


IO達成協議


IO相關交易相對人獲得同等對待


IO向潛在交易相對人敬告權利


IO使交易相對人轉換交易對象


IO未妥協之交易相對人須承擔責任或付出成本代價


IO交易程序被干擾
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循求法律途徑救濟


不循求法律途徑救濟


可以透過法律的強制力，使侵害停止、損害填補


可將訴訟成本轉換出其他競爭力


巿場競爭力提升



