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專利話廊 
新穎特徵的認定為決定設計專利訴訟勝敗的重要關鍵 

                                                              林柄佑 
  智慧財產法院在 102 年 6 月 6 日的 101 年度民專上第 52 號民事第二審判決

中，廢棄 101 年 11 月 7 日 100 年度民專訴字第 47 號民事第一審判決，主要理

由是二審法院對於系爭專利之設計﹙新式樣﹚範圍之解釋較一審法院額外增加幾

項新穎特徵，並基於系爭產品未包括某項新穎特徵，二審法院推翻一審法院認定

系爭產品落入系爭專利設計﹙新式樣﹚專利權範圍之認定，判定系爭產品未落入

系爭專利設計﹙新式樣﹚專利權範圍。從這件設計專利訴訟的一、二審判決，可

以顯示設計﹙新式樣﹚專利權範圍之「新穎特徵」的認定，攸關決定設計﹙新式

樣﹚專利訴訟勝敗的重要關鍵。 
  目前智慧財產法院對於設計﹙新式樣﹚專利侵害之鑑定原則，通常是依據「專

利侵害鑑定要點﹙草案﹚」揭示的鑑定流程來認定，將鑑定流程分為兩階段：第

一階段為解釋系爭專利之設計範圍；第二階段為比對解釋後申請專利之設計範圍

與系爭產品。第二階段的比對步驟依序為：一、解析系爭產品之技藝內容；二、

判斷系爭產品與系爭專利之物品是否相同或近似；三、判斷系爭產品與系爭專利

的視覺性設計整體是否相同或近似；四、判斷系爭產品是否包含系爭設計專利的

新穎特微；五、判斷系爭產品與是否適用「禁反言」或適用「先前技藝阻卻」，

藉以判斷系爭產品是否落入系爭設計專利的專利權範圍。 
《案情》 
  本件設計﹙新式樣﹚專利訴訟中，系爭專利為我國新式樣第 D128957 號專

利權，系爭產品為慶○電子股份有限公司銷售的電連接器，關於系爭專利及系爭

產品的外觀比較如下： 

系爭專利的立體圖  

系爭產品的立體圖  
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系爭專利的俯視圖  

系爭產品的俯視圖  
  一審法院審理時，先審查各項被證證據是否足以影響系爭專利的新穎性與創

作性，並依據系爭專利與被證證據的差異設計，參酌專利權人的主張，解釋認定

「導電性殼體之上表面形成為覆蓋絕緣基體之橫向較長之立體ㄇ字狀」為系爭專

利的新穎特徵，即一審法院審查解釋系爭專利的新穎特徵僅有一項。在系爭專利

與系爭產品的比對步驟中，一審法院認為雖然系爭產品未包括系爭專利關於微梯

狀簷部的設計，惟微梯狀簷部佔整體視覺性比例不高而未影響整體之視覺效果，

認定系爭產品整體視覺性設計與系爭專利近似，並且系爭產品包含系爭專利之新

穎特徵，亦無先前技藝阻卻之適用，因此判定系爭產品落入系爭專利之新式樣範

圍。 
  二審法院審理時，認為倘僅將系爭專利關於「導電性殼體之上表面形成為覆

蓋絕緣基體之橫向較長之立體ㄇ字狀」的設計視為唯一具有新穎性、創作性等專

利要件之創新內容，在外觀上不足以與被證證據明顯區別而產生創新視覺性的設

計效果，因此認定系爭專利的新穎特徵應包含：「導電性殼體之上表面形成為覆

蓋絕緣基體之橫向較長之立體ㄇ字狀」、「在其上金屬平板頂面具有一條形槽，平

板緣一邊具有一凹槽，另一邊具有微梯狀簷部」、「下金屬平板略呈一長 π字狀」

及「整體ㄇ字狀金屬殼上下兩金屬板體向左右兩側延伸出兩似耳狀之殼體」等四

項。在系爭專利與系爭產品的比對步驟中，二審法院同樣判斷系爭產品與系爭專

利之整體視覺性設計及所產生的視覺印象上構成近似，惟由於系爭產品未包括系

爭專利關於「微梯狀簷部」之新穎特徵，因此判定系爭產品未落入系爭專利之新

式樣範圍。 
《評析》 
  一審法院審理判斷設計﹙新式樣﹚範圍的新穎特徵，是先將系爭專利與被證

證據逐一比對後，參酌兩造之主張，在足以讓系爭專利與被證證據明顯區別的基

礎下，以最少的創新視覺性設計認定為系爭專利的新穎特徵，即一審法院是以較

大範圍的方式來解釋系爭專利的設計﹙新式樣﹚範圍。二審法院在判決理由中，

並未將系爭專利與被證證據逐一比對判斷的新穎性及創作性，直接將足以影響系

爭專利與被證證據明顯區別的視覺性設計，均認定為系爭專利的新穎特徵，即二

審法院是以較小範圍的方式來解釋系爭專利的設計﹙新式樣﹚範圍。由於一、二

審法院對設計﹙新式樣﹚範圍解釋的標準不同，因此產生炯異的判決結果。 
  新穎特徵的認定屬於法律問題，依法由法院來認定。惟基於專利制度係為鼓

勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展所設立，由於新穎特

徵的認定為決定設計專利訴訟勝敗的重要關鍵，筆者建議法院在解釋設計範圍判

斷新穎特徵時，宜參酌兩造的主張，在足以讓系爭專利與先前技術產生明顯區別

的基礎下，以最少的創新視覺性設計認定為新穎特徵，藉以讓設計專利能夠獲得

較大範圍的妥善保護，提高產業界利用設計專利來保護創新研究成果的意願。 
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關於日本發明、新型專利案的資料提交制度 
林佳吟 

  資料提交制度是指一專利案於提出申請於公開後，任何人均可向專利局提供

該案的相關參考資料，用以作為提供審查委員於審查過程中的參考。對於不符專

利要件的專利申請案，透過此制度迅速地提出參考資料，也有助於增進審查的正

確性及效率，因此，台灣、日本、美國、中國大陸等各國均有相關之規定。我國

2013 年 1 月 1 日開始施行之新專利法，於專利法施行細則新增第 39 條中規定，

在發明專利申請案公開後至審定前，任何人認該發明應不予專利時，得向專利專

責機關陳述意見，並得附具理由及相關證明文件。 
  日本專利局對於資料提交制度早已行之有年，根據日本特許法施行規則第

13 條之 2 與實用新案法施行規則第 22 條之規定，針對已提出申請的發明案與新

型案，任何人均可向日本專利局提交資料，同時日本特許法施行規則第 13 條之

3 與實用新案法施行規則第 22 條之 2 之規定，針對已核准的發明案與新型案，

任何人仍可向日本專利局提交資料，而提交的資料以刊物、已公開的發明或新型

專利案、實驗報告的證明文件等書面資料為主，除了可將資料印出紙本提交日本

專利局之外，電子型式的參考資料已於 2009 年 1 月開放線上提交，惟錄音、影

片等影音資訊，由於非屬書面資料，故目前無法被接受。 
  當第三人針對某專利案向日本專利局提交資料時，日本專利局會發函通知申

請人，並且提供申請人可閱覽該被提交的資料，不僅審查委員可於審查的過程中

審酌是否採用此資料，專利申請人亦可於閱卷後決定是否對該專利案的內容提出

修正，而提交資料的第三人基於策略上的考量，可選擇出名或匿名，倘若第三人

希望進一步了解資料提交後的利用狀況，則不得匿名，同時必須於資料提交時清

楚記載姓名與地址，以及註記希望收到資料利用狀況的回函通知，審查委員便會

發出一封回函，向第三人說明此資料於提交後的利用狀況。 
  由於日本的資料提交制度不需要繳交任何官方規費，並且能有助於案件正確

且快速地被審理，因此，此制度在日本已被廣泛地利用，根據日本專利局於 2012
年所公布的最新資料顯示，目前每年向日本專利局提交資料的件數已高達 6 千至

7 千多件，其中又有 72%的資料被引用至拒絕理由通知書中，由此可知，此制度

的施行成效相當不錯，而我國於專利法施行細則新增第 39 條將此制度導入，雖

僅適用於發明專利，惟若制度運用得當將有助於我國專利審查的效率提升及正確

性。 
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 日本專利局近年受理第三人資料提交統計件數 
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