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設計專利的侵權比對應考量設計的整體印象 
林景郁 專利師 

 
  隨著前幾年蘋果與三星之間訴訟戰的影響，除了近年來有關專

利的訴訟戰逐漸受到重視外，設計專利的重要性也因此顯現，2013
年我國設計專利的申請量相較於 2012 年的申請量也有可觀的成

長，設計專利的申請量增加後，預期接下來有關設計專利的訴訟也

會增加。 
  目前智慧財產法院在審理此類訴訟案時，主要參考 2004 年智慧局修訂的專

利侵害鑑定要點（草案），大致的流程為，在解釋申請專利範圍後，先判斷物品

是否相同或近似，接著判斷視覺性設計整體是否相同或近似，最後再判斷待鑑定

物品是否包含新穎特徵。不過隨著我國現行專利法甫於 2013 年 1 月 1 日施行，

加上各國的實務在近年也有不同發展，10 年前擬定的我國專利侵害鑑定要點（草

案），實也有必要重新檢視與修改。今年時義大利的佩魯賈法院  (Court of 
Perugia) 做出的一項判決，恰好也可作為參考。 
  Veredus公司為第 00053131-0001和第 00053131-0002號註冊制歐盟設計

專利 (Registered Community Design)（後稱系爭專利）的專利權人，系爭專利

是一種馬匹的保護用具，系爭專利的產品是由三個構件所組成：一保護板、複數

條可撓帶、以及每條帶的端部。 
  Veredus 公司向佩魯賈法院聲請對 R&G 公司發出禁制令，但法院認為系爭

專利之產品的三項構件外型與 R&G 公司的被控侵權產品（後稱系爭產品）並不

相同，所以法院駁回了 Veredus 公司的禁制令請求。Veredus 公司即提起上訴。 
 

系爭專利 系爭產品 

  
 
  上訴案由同一法院的三位法官組成合議庭審理，合議庭認為根據義大利智慧

財產權法案第 41 條（同歐盟設計規則第 10 條）規定，設計所保護的範圍，凡

是不能使一個有相當認知程度的使用者 (the informed user) 產生與被保護之設

計明顯不同的整體印象 (the overall impression) 的設計，都屬於該被保護之設

計權效力範圍。所以在比對被控侵權產品與設計專利時，應就特徵的整體印象進

行判斷，而非將每個構件進行個別比對分析。合議庭認為，原審將該三個構件分

開且單獨地進行比對，以論就系爭專利之設計能否讓有相當認知程度的使用者的

第一印象產生一種整體印象進行判斷，顯有違誤。 
  再者，當將系爭專利之產品的三個構件視為一整體進行判斷後，合議庭認
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為，對於有相當認知程度的使用者而言，在其第一印象中，系爭專利的產品和系

爭產品確實呈現了相同的整體印象，其間雖仍存在些許差異，惟該些差異僅是次

要且無關的細節。最後，合議庭不但推翻了原審的判決，且認為系爭產品確實構

成侵權。 
  上述義大利案例所反映的是歐洲有關設計專利侵害認定實務，而美國的實務

也在 2008 年時 CAFC 做出之 Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc. & Dora 
Swisa 543 F3d. 665, 88USPQ2d 1658 (Fed. Cir. 2008) (en banc) 案判決後變

得較趨向歐洲的實務，即較強調依物品之整體印象進行判斷，而不再判斷是否具

有新穎特徵。 
  我國的專利侵害鑑定要點（草案）中有關設計專利的部分，主要參考美國在

2008 年之前的實務，若以我國目前的實務去判斷上述的案例，在判斷是否包含

新穎特徵時，很可能因僅針對個別新穎特徵進行判斷，致使忽略了原本就極為相

似的整體印象，恐得出因不包含新穎特徵而與義大利法院合議庭相反的結論。目

前正在準備修正的專利侵害鑑定要點，未來是否要繼續保留對新穎特徵的判斷，

確實應再考慮與深思。 
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我國成組設計與中國大陸成套設計在申請實務中標的選擇之差異 
                                                               郭仁建 
 
  我國現行專利法施行後，自 2013 年起，開放了成組設計申請，透過成組設

計的申請方式，使在組合後能夠產生特異視覺效果的複數個物品，能夠結合於同

一案件中申請，我國的成組設計主要著重於多個物品組合後所呈現的視覺效果。 
  相對應於我國的成組設計制度，中國大陸合案申請制度中的成套設計制度與

我國之成組設計制度在法規大致相近，但在設計權主張及認定原則上卻有所差

異。中國大陸之成套設計申請主要的用途在於涵蓋多個具有相同設計構思、風格

統一的獨立物品，進而達到節省申請人申請費用的目的。 
  下表為筆者簡要整理在我國成組設計制度與中國大陸成套設計申請制度的

差異： 
項目 我國 中國大陸 

制度 成組設計 成套設計 

法規規定 第一百二十九條第二項 
二個以上之物品，屬於同一

類別，且習慣上以成組物品販

賣或使用者，得以一設計提出

申請。 

第三十一條第二款 
 一件外觀設計專利申請應當限於

一項外觀設計。同一產品兩項以上

的相似外觀設計，或者用於同一類

別並且成套出售或者使用的產品的

兩項以上外觀設計，可以作為一件

申請提出。 
認定原則  同一類別 

 成組販賣或使用 
 整體外觀產生特異視覺

效果（審查基準第三篇第

十章第一段） 

 相同類別 
 成組出售或使用 
 設計構思相同（施行細則第三

十五条第二款） 
 具有獨立使用價值（審查指南

第三章第 9.2 節） 
設計權解釋 所有物品視為整體設計 每一設計各別看待 

 
  我國成組設計與中國大陸成套設計的操作規劃，筆者認為下列幾件審查實務

事項應當注意： 
1、中國大陸於審查指南中明定了組件物品的態樣，並且於成套設計的規定

中除了與我國成組設計規定相似的段落外，另外還多了「設計構思相同」以及「每

一件產品具有獨立的使用價值」的限制條件，因此中國大陸對於成套設計的申請

標的認定相較起我國來得更為嚴格，在我國能夠獲淮成組設計的物品，不見得就

能夠符合中國大陸關於成套物品的規定，並且在中國大陸的成套設計申請中的每

一項外觀設計均必須具備充份的授權條件，若成套物品中的其中一項外觀設計不

符合規定，將造成整個成套設計申請無法被授予專利。 
2、我國成組設計將所申請的成組物品視為一個整體性的概念，保護對象為

由所有物品組成的整體設計，在申請及審查時，除了考慮多個屬於同一類別且習

慣上同時販賣或使用的物品的集合外，應強調整個物品的集合在設計上產生的視

覺效果。 
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3、我國成組設計與中國大陸成套設計的專利權的主張範圍完全不同，我國

成組設計的權利範圍是由所有物品組成的整體設計，不同於中國大陸成套設計的

每一物品均有獨立的權利範圍且可單獨主張。因此，除非申請人因為申請成本考

量且多個物品組合後具備整體性的視覺效果，則建議考慮在我國提出成組設計申

請，若申請人想要各別保護成組設計中的個別物品時，則建議針對個別物品分別

提出設計專利申請，才能夠獲得周全的保護範圍。 

  中國大陸對於成套設計的申請標的強調

每一件套件產品均必須具有獨立的使用價

值。因此，部份產品在我國能夠獲淮成組設

計的物品，不見得就能夠符合中國大陸關於

成套物品的規定。以左方圖式為我國已核淮

的 D16x4xx 為例，臺灣案於 2013 年 9 月 25
日依據我國成組設計的相關規定提出申請，

並且於 2014 年 5 月核淮公告。 
  上述設計於我國申請後，也在 2013 年 10 月在中國大陸提出成套設計的申

請，然於 2014 年 2 月收到審查意見。 
  來自中國大陸的審查意見載明：「每個套件沒有獨立使用價值，必須有連接

線連接起來才有使用價值」，因此中國大陸案

不符合中國大陸專利法第 31條第 2款關於成

套外觀設計的規定。由於審查員認為圖式內

的各組件之間，應當以連接線相互連接後，

才會成為可應用的狀態，不符合中國專利法

中成套設計的申請要件，經修改立體圖，如

右側圖式，加入各組件間之連接導線，並改

為以組件物品進行外觀設計的申請，才終能

獲准專利。 
  中國大陸外觀設計所稱之組件物品，是指由多個構件相結合構成的一件產

品。可分為組裝關係唯一（例如，由水壺和加熱底座組成的電熱開水壺）、組裝

關係非唯一的組件產品（例如，插接元件玩具產品）以及無組裝關係的組件產品

（例如，撲克牌、象棋棋子等）。組裝關係唯一的產品，一般消費者會對組裝後

的整體較有印象，另兩種組件物品，一般消者僅會對單獨的組件有印象，因此審

查時係以所有單個構件的外觀為物件進行判斷。 
  如以下兩件中國大陸申請核淮的組件設計為例，均非組裝關係唯一的情況，

各組件間的連接線並非審查的重點，在圖式的要求上，以下兩案，在立體圖一，

一呈現各組件間的連接線，另一件則未顯示；惟兩案在各組件的各視圖中則完全

省略連接線。 
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  如前述，在我國以成組設計申請核淮的案件，在中國大陸不一定能夠以成套

設計的方式進行申請。雖中國大陸成套設計一旦獲准，成套中的各外觀設計能夠

分別獨立主張權利，但由於中國大陸的成套設計，各設計之產品必須具有獨立的

使用價值；因此，多構件所組成單一產品且在我國獲淮的成組設計到中國大陸申

請成套設計，將有可能成為不符合中國大陸成套設計規定的標的，而必須退而以

組件設計方式申請。 
 
 

台一國際專利法律事務所 


	設計專利的侵權比對應考量設計的整體印象
	我國成組設計與中國大陸成套設計在申請實務中標的選擇之差異


