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本期簡介 

由Yanbin Yu v. Apple案之CAFC判決看近期美國硬體裝置案之專利

適格性案例發展 

          孫德沛  律師 

美國專利法第101條就專利適格性，條文規定「任何人發明或發現新且有用之程序、

機器、製程或組合物，或其新且有用之改良者，均得依本法之規定取得專利。」至於那些 

內涵不屬於適格專利標的，美國最高法院於2012年作成Prometheus Laboratories, Inc. v. 

Mayo Collaborative Services案（以下稱Mayo案）及2014年作成Alice Corp. v. CLS Bank 

International案（以下稱Alice案），強調自然法則、自然現象或抽象概念等皆屬於專利不

適格之標的，並以「二步驟分析法」為是否符合美國專利法第101條規定的主要方法論。

美國聯邦巡迴上訴法院(下稱CAFC)依此判定方法累積需多案例，甚至有涉及機械元件之案

例。本文所介紹此則CAFC於2021年6月11日所作成判決，則是涉及數位相機之硬體裝置，

並遭判定為違反美國專利法§101而不具備專利適格性。……………詳全文 

取得專利權之前，申請人在申請過程中前後不一致的主張是否適用禁反言？ 

由日本智財高等法院第2部之令和3年(行ケ)第10067號判決談起 

       梁弘逸  專利師 

在申請專利的過程中，申請人為了取得專利權，一般會透過修正來限縮申請專利範圍

或是透過申復來對申請專利範圍作出解釋、定義，以期能克服官方的審查意見而獲准專

利。在取得專利權後，專利權人欲行使其權利時，若企圖重拾曾因修正或申復主張而放棄

的範圍，將會受到「禁反言」的限制。然而，「禁反言」的限制是否也適用在取得專利權

之前的申請過程中？也就是說，在取得專利權之前，申請人在申請過程中所提出的主張是

否必須前後一致而不得事後任意推翻？……………詳全文 
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本期內文 

由Yanbin Yu v. Apple案之CAFC判決看近期美國硬體裝置案之專利適格

性案例發展 

孫德沛  律師 

 

一、前言 

美國專利法第101條就專利適格性，條文規定「任何人發明或發現新且有用之程序、機

器、製程或組合物，或其新且有用之改良者，均得依本法之規定取得專利。」至於那些 內涵

不屬於適格專利標的，美國最高法院於2012年作成Prometheus Laboratories, Inc. v. Mayo 

Collaborative Services案（以下稱Mayo案）及2014年作成Alice Corp. v. CLS Bank 

International案（以下稱Alice案），強調自然法則、自然現象或抽象概念等皆屬於專利不適

格之標的，並以「二步驟分析法」為是否符合美國專利法第101條規定的主要方法論。美國

聯邦巡迴上訴法院(下稱CAFC)依此判定方法累積需多案例，甚至有涉及機械元件之案例(註1)。

本文所介紹此則CAFC於2021年6月11日所作成判決(註2)，則是涉及數位相機之硬體裝置，並

遭判定為違反美國專利法§101而不具備專利適格性。 

二、案件背景 

本案原告為Yanbin Yu及Zhongxuan Zhang(以下合稱Yu)，其係美國發明專利第

6,611,289號(以下稱289專利)之發明人暨專利權人。289專利申請於1999年1月15日，並於

2003年8月26日核准公告。Yu於2018年10月9日向加州北區地方法院(下稱地方法院)對

Apple Inc.(下稱蘋果公司)提起289專利侵權訴訟(註3)，主張蘋果公司的 iPhone 7 Plus、

iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone XS和iPhone XS Max皆侵犯289專利。蘋果公司的iPhone

手機於iPhone 7 Plus採用後置雙攝影鏡頭，後續所推出至iPhone XS Max都採用後置雙攝影

鏡頭設計。 

地方法院於2020年3月24日作出判決(註4)，認為289專利涉訟請求項不具專利適格性，違

反美國專利法第101條規定而專利無效。Yu不服向CAFC提起上訴，但CAFC維持地方法院見

解，仍認定289專利涉訟請求項不具專利適格性(註5)。 

289專利共有31個請求項，獨立項為請求項1、6及26。Yu在起訴時宣稱蘋果公司該等型

號iPhone手機侵害289專利請求項1、2及4，其中請求項2及4皆依附於請求項1。289專利請
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求項1之內容如下： 

一種改良數位相機，包括： 

    一第一及一第二影像感測器，相對於一共通平面為緊密定位，該第二影像感測器

對可見光譜的全部區域感光； 

    二鏡片，各自安裝在該兩個影像感測器之一者的前端； 

    該第一影像感測器產生一第一影像，且該第二影像感測器產生一第二影像； 

    一類比至數位轉換電路，耦合至該第一及該第二影像感測器，並數位化該第一及

該第二強度影像，以相應地產生一第一數位影像及一第二數位影像； 

    一影像記憶體，耦合至該類比至數位轉換電路，並用於儲存該第一數位影像及該

第二數位影像；以及 

    一數位影像處理器，耦合至該影像記憶體並接收該第一數位影像及該第二數位影

像，並從以該第二數位影像提升的該第一數位影像產生出一合成影像。 

三、地方法院之見解 

在案件過程中，雙方皆不爭執請求項1可為Yu指控侵權請求項的代表。地方法院認為289

專利請求項1雖界定鏡片設置在影像感測器前、由影像感測器產生影像、由類比至數位轉換電

路數位化影像、由影像記憶體儲存影像、由數位影像處理器產生被提升的數位影像等要件，

但是該請求項所述這些影像感測器、鏡片、影像記憶體、類比至數位轉換電路都只是應用其

正常且習知的功能。因此，289專利請求項1實則只是說明數位相機具備基本元件及執行基本

功能，而整個請求項內容僅是在描述數位相機要擷取兩個影像，然後使用這些影像來互相提

升而已。另外，地方法院表示利用多張圖片影像來疊加提升的照相技術已經發展百年了，故

289專利請求項1導向屬於不可專利的抽象概念。 

Yu曾抗辯289專利請求項1是界定數位相機的硬體架構，且是對技術問題的改善，但地方

法院認為Yu並未提出證據支持這樣的論點，且289專利請求項1所界定元件僅只是數位相機所

需常見功能之組件。此外，地方法院還表示289專利說明書提及要使數位相機能產出高解析

影像的解決方案，但289專利請求項1並未界定有何特別元件來達此目的，該請求項所界定元

件僅只是達成數位相機基礎功能之元件而已，並未對數位相機有何改善。 

另外，Yu還抗辯289專利請求項1所界定「至少一影像感測器可對可見光譜的全部區域感

光」、「使影像感測器相對於一共通平面為緊密定位」等要件，可將該請求項轉化為一具有專

利適格性的應用。但地方法院認為Yu所謂對可見光譜全部區域進行感光的感測器仍是習知感

測器的功能，且289專利說明書是在強調要採用多個影像來互補提升相對動態距離，而達到
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數位相機產出高解析影像的目的，故此目的與感測器是否對可見光譜全部區域進行感光無涉，

且該等感測器屬於常見技術手段，並未使數位相機具有其他額外功能。因此，地方法院認為

289專利之發明概念是要擷取影像而互相提升，但此發明概念卻是抽象概念，而289專利請求

項1之對可見光譜全部區域感光的感測器要件，並無助於轉化289專利為適格專利標的。 

四、CAFC之見解 

CAFC依循Mayo/Alice案所建立「二步驟分析法」，即先判斷涉訟請求項是否指向自然法

則、自然現象或抽象概念；若為肯定，則進一步分析該涉訟請求項是否具備額外技術特徵能

將請求項之本質轉化為專利適格性的應用。CAFC首先肯認289專利請求項1是要從以該第二

數位影像提升的該第一數位影像產生出一合成影像，而此概念就是採用數個圖片影像來互相

疊加提升。然而，CAFC認為289專利請求項1該等目的是藉由傳統數位數位相機之元件，即

該請求項所界定兩個影像感測器、兩個鏡片、一個類比至數位轉換電路、一個影像記憶體及

一個數位影像處理器來達成，而該等元件也僅是執行基本功能而已。 

Yu曾抗辯289專利是要藉由提供特定方案來改良數位相機功能，例如因低像素所生低解

析度及因像素深度不足而不能顯示鮮豔色彩，並強調289專利是界定特定硬體架構如多個影

像感測器及鏡片。但CAFC表示縱使289專利說明書描述架構的技術細節，但其內涵仍是要將

圖片影像互相疊加，而此仍是屬於抽象概念，故289專利所述解決方案僅是抽象概念而已。

此外，CAFC還強調289專利說明書所描述的實施例是具備四個鏡片、四個影像感測器，該等

感測器中有三個是特定顏色感測器、另一個則為黑白感測器可感光可見光譜的全部區域，以

此等感測器所生影像再互相疊加；然而，289專利請求項1僅界定兩個鏡片、兩個感測器，此

屬於習知技術而非特別架構，故Yu的主張與請求項1內容並不相符，因此289專利請求項1所

可能有的效果增益僅是抽象概念，而非如說明書之特定架構。 

至於第二步驟的判斷，CAFC認為289專利請求項1為高度概括記載，並僅涉及已知、傳

統且常用之元件，此不足以使上述將圖片影像互相疊加之抽象概念轉換為專利適格性應用。

Yu曾主張289專利請求項1所述數位相機的硬體架構對於影像提升是重要的，故該等硬體架構

並不是習知，尤其申請過程曾通過新穎性檢驗。但CAFC認為289專利請求項1是一抽象概念，

該請求項所界定硬體配置並未增加任何足夠內涵而能提升或轉換此抽象概念，該請求項只是

此抽象概念的傳遞管道。CAFC並說明習知電腦設備可對功效增進有所助益，但僅只是該等習

知電腦設備仍屬於抽象概念，而Yu所無法克服的是該請求項相對於說明書缺少創新性概念。

因此，CAFC經上述判斷，認定289專利請求項1仍不具有專利適格性。 

Yu對於CAFC此判決仍為不服，並於2021年11月29日上訴至美國最高法院。惟美國最高
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法院於2022年2月22日為不受理(deny)本案。 

五、Newman法官不同意見書 

Newman法官不認同CAFC的多數意見，並提出不同意見書。Newman法官表示CAFC

多數意見的基礎在於289專利請求項1是指向採用兩個圖片影像且以其中一影像來提升另一

影像的抽象概念，其理由是該請求項所界定數位相機的元件為已知且僅執行基本功能。但

Newman法官提到美國專利法第101條的目的是要定義專利標的，以區別於著作權之標的。

Newman法官強調289專利請求項1是描述數位相機具備所選定的結構及機制而執行特定功

能，並非提升相機影像的廣泛概念，該請求項可能會不符合其他可專利性要件，但並非轉化

機械/電子裝置為一抽象概念。 

Newman法官援引美國最高法院之Diehr案(註6)所述「有論者認為根據第101條，新穎性

是一個適當的考慮因素，而此論源自第101條之『新且有用之程序、機器等』用語。然而第

101條是對『在符合此標題之條件和要求下』可為專利保護之適格標的的一般性規定，而可

專利性之規定即隨之而來，即第102條詳細規定關於新穎性之條件。因此，特定發明是否具

備新穎性的問題，完全不同於該發明是否落入法定專利標的之範疇」。Newman法官指出

CAFC此案多數見解是早已被丟棄的，使用習知元件的裝置不因此會成為一抽象概念，也不應

因此而成為非適格專利標的；要確認一發明是否應准予專利，不僅要考量美國專利法第101

條之專利適格性外，還要考量其他新穎性、進步性等規定，不能因為一裝置發明只是體現了

與先前技術的微小和可預測差異就逕論該發明為非專利適格。 

Newman法官並評論二步驟分析法不是要擴大美國專利法第101條的適用範圍，然而多

數意見認為新設備的元件是否習知會影響第101條的適用，卻不去適用新穎性或進步性的判

斷標準，如此會使得美國專利法第101條的適用產生不一致和不可預見性。 

六、結論 

美國專利法第101條規範自然法則、自然現象或抽象概念等皆不屬於適格專利標的，必

須是要利用這些概念之物或方法才為適格專利。此規範不僅適用於電腦或生醫案件，亦適用

於機械裝置、裝置硬體案件，並非僅描述元件架構即可通過專利適格性的檢驗。 

由此件CAFC判決來看，機構、硬體裝置申請案要從其功能、目的性來檢視是否導向自然

法則或抽象概念，若專利內容所界定元件僅是要體現自然法則或抽象概念，例如289專利請

求項1所描述數位相機之各元件僅體現要擷取影像並互相提升之抽象概念，即不會通過二步驟

分析法之第一步檢測。CAFC亦闡釋專利內容要有特定技術特徵能將請求項所體現抽象概念等
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本質予以轉化，才可為適格專利標的。CAFC就指出289專利請求項1之數位相機的各元件僅

是已知、常見且執行基本功能，而該等元件對於擷取影像並互相提升只是基本體現而已；相

較之下，289專利說明書實施例所描述四個鏡片、四個影像感測器之架構(此為其他獨立項之

專利範圍)就能對提升影像有所助益，該等架構可能可將抽象概念轉換為適格專利標的。 

 

※ 註釋 

1. 孫德沛，由American Axle & Manufacturing v. Neapco案之CAFC判決看近期美國機構專利案之相關專利

適格性的發展，聖島國際智慧財產權實務報導，22卷，06期，2020年6月。 

2. Yanbin Yu, Zhongxuan Zhang, v. Apple Inc., No.2020-1760 (Fed. Cir. June 11, 2021) 。 

3. Yanbin Yu, Zhongxuan Zhang, v. Apple Inc., No.3:18-cv-06181 (California Northern District Court, 

March 24, 2020)。 

4. Yu於2018年10月在加州北區地方法院同時就289專利針對Samsung公司之手機產品提起專利侵權訴訟

(Yanbin Yu, Zhongxuan Zhang, v. Samsung Electronics Co., Ltd.,  3:18-cv-06339 )。 (California 

Northern District Court, March 24, 2020))，Yu訴Samsung公司案與Yu訴蘋果公司案均由地方法院

Donato法官審理，並於2020年3月24日同樣作出認定不具專利適格性之判決。 

5. Yu同樣對Samsung公司提出上訴至CAFC，CAFC同樣於2021年6月11日判決認定不具專利適格性。 

6. Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981)。 
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本期內文  

取得專利權之前，申請人在申請過程中前後不一致的主張是否適用禁反言？ 

由日本智財高等法院第2部之令和3年(行ケ)第10067號判決談起 

梁弘逸  專利師 

 

一、前言 

在申請專利的過程中，申請人為了取得專利權，一般會透過修正來限縮申請專利範圍或

是透過申復來對申請專利範圍作出解釋、定義，以期能克服官方的審查意見而獲准專利。在

取得專利權後，專利權人欲行使其權利時，若企圖重拾曾因修正或申復主張而放棄的範圍，

將會受到「禁反言」的限制。然而，「禁反言」的限制是否也適用在取得專利權之前的申請過

程中？也就是說，在取得專利權之前，申請人在申請過程中所提出的主張是否必須前後一致

而不得事後任意推翻？ 

以下，本文藉由日本智財高等法院第2部於2022年1月12日針對日本設計申請案(日本意

匠申請號第2019-017357號，下稱「系爭設計」(註1))所作出的「令和3年(行ケ)第10067號」

判決(註2)，介紹日本智財高等法院針對此一問題所給出的見解，供讀者參考。 

二、案情簡介 

系爭設計是有關於「注射器匣」之設計，其於2019年8月2日提出申請。在審查過程中，

日本特許廳(註3)提出引證設計，指出系爭設計為「注射器匣」而引證設計為「(針頭)注射器」，

兩者名稱雖不同，但由於同樣具有醫療用注射器外筒之用途及功能，因此日本特許廳認定系

爭設計與引證設計的物品相同；又因為兩者的外觀近似，日本特許廳進而認定系爭設計近似

於引證設計，違反日本意匠法第3條第1項第3款規定(註4)。 
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對於2019年10月24日審查意見通知函，系爭設計的申請人在2020年3月2日提出申復理

由書後遭到核駁審定；系爭設計的申請人不服日本特許廳之核駁審定，並於同年8月12日提

出審判請求書。日本特許廳在審理後，則於2021年1月6日作出「審判請求不成立」的審判決

定。系爭設計的申請人不服日本特許廳之審判決定，遂向日本智財高等法院提起撤銷訴訟。

在該撤銷訴訟中，系爭設計的申請人主張日本特許廳對於系爭設計之物品的認定有誤、對於

系爭設計與引證設計之物品是否相同或近似的認定有誤云云，並請求撤銷前開日本特許廳所

作之審判決定；另一方面，日本特許廳則主張，其於審判決定中的認定並無違誤，且系爭設

計的申請人在該撤銷訴訟中的部分主張有別於先前的主張，違反「禁反言」原則而不足採。 

對此，日本智財高等法院在審理後則認為，上開日本特許廳於審判決定中的認定確實有

誤，且系爭設計之申請人的主張即使有別於先前主張，也無違反「禁反言」原則之情事，因

而於2022年1月12日作出「撤銷審判決定」的判決。 

以下進一步說明在該撤銷訴訟中，系爭設計的申請人與日本特許廳各自的主張，以及日

本智財高等法院的認定。 
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三、系爭設計的申請人與日本特許廳各自的主張 

日本特許廳主張： 

系爭設計之申請書的[設計之物品]欄中記載「注射器匣」，系爭設計之圖式中所呈現的物

品樣貌是相當於一般具備注口部與凸緣部的醫療用注射器外筒，故可斷定系爭設計之物品是

一種具有醫療用注射器外筒之用途及功能的「注射器匣」。系爭設計(注射器匣)與引證設計((針

頭)注射器)，兩者名稱雖不同，但同樣具有醫療用注射器外筒之用途及功能，故系爭設計與引

證設計的物品相同；又因為兩者的外觀近似，故系爭設計近似於引證設計，違反日本意匠法

第3條第1項第3款規定。 

系爭設計的申請人主張： 

上開日本特許廳的判斷有誤，系爭設計之物品是「注射器匣(injector cartridge)」。在系

爭設計所屬「醫療用注射器」之技藝領域中，關於「匣(cartridge)」，一般都會理解為「插入

自動注射器之內部且可替換的藥液容器」。自動注射器在使用上，主要是糖尿病患者要注射胰

島素時自行使用的器具，患者將預先裝有藥劑的注射器匣收容在自動注射器的殼套內，之後

按下按鈕或開關，藉此以機械方式投予藥劑。 

引證設計之物品則是「(針頭)注射器」。所謂「(針頭)注射器」，廣義來說是指「由外筒與

柱塞所構成之注射器整體」，狹義來說則是指「針筒(barrel)」。至於「針筒」的功能、用途主

要在於，當醫療從業人員正要手動將藥液注入人體時，先透過裝設在注口部的針頭暫時吸入

並載持藥液，接著再以手指按壓柱塞(plunger)施壓來將藥液從針頭擠出。 

據此，系爭設計與引證設計就「物品」而言，在用途、功能、使用者、使用態樣等等皆

不同。 

日本特許廳主張： 

系爭設計的申請人在撤銷訴訟中主張「注射器」是指自動注射器，但由於自動注射器的

種類繁多，安裝方法、使用態樣也是千變萬化，因此單從系爭設計之申請書、圖式並無法推

知系爭設計之物品是一種收納在特定「自動注射器」內部的「容器」。又，「匣(cartridge)」

也有例如「藥筒」、「藥包」之意，「匣」並不一定就會被限定解釋為「可插入裝置的替換容器」。

況且，系爭設計之物品是「注射器匣」而不是「注射器用匣」，實難以解讀成用於「注射器」

的「匣」。 

此外，系爭設計的申請人曾於2020年3月2日提出申復理由書來回應2019年10月24日的

審查意見通知函，該申復理由書中陳述：「系爭設計之物品為注射器匣，引證設計之物品為(針

頭)注射器，物品有共通之處」；系爭設計的申請人在2020年8月12日提出的審判請求書中也
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陳述：「系爭設計之物品是有關於一種用於注射器且可充填藥液的注射器匣，系爭設計與引證

設計就設計之物品有共通之處」。換言之，從申請階段到日本特許廳作出審判決定為止，系爭

設計的申請人對於系爭設計之物品都是主張「用於注射器、可填滿藥液」，系爭設計之申請人

的這些主張都指向物品是相同或近似。 

然而，系爭設計的申請人到了撤銷訴訟卻改口主張「注射器」是指自動注射器，如此主

張實有別於其先前的主張，因而違反「禁反言」原則，該主張並不足採。 

系爭設計的申請人主張： 

「禁反言」原則是適用在行使權利或主張法律地位時，與先前行為有所矛盾、抑或有違

基於先前行為的信賴而違背誠信原則的情況；然而，本案並不符合上述情況。事實上，不論

當事人如何主張，日本特許廳的立場本來就應該依職權審查並判斷物品是否相同，因此，即

便日本特許廳信賴系爭設計之申請人先前的主張，其信賴也不值得受到保護。 

再者，系爭設計的申請人僅於申復理由書、審判請求書中闡述系爭設計與引證設計的物

品有共通之處，但是對於系爭設計之物品仍維持一貫主張是「注射器匣」。據此，系爭設計的

申請人在申復理由書及審判請求書中的主張並不指向物品是相同或近似。 

四、日本智財高等法院的認定 

經查，雖然在申復理由書、審判請求書中，系爭設計的申請人確實曾主張系爭設計與引

證設計是「用於注射器」、「物品有共通之處」，但對於設計申請案有無核駁理由，日本特許廳

仍須依職權判斷，申請人在審查階段或不服審判階段中陳述的內容對於申請人並無拘束力。

此外，本件撤銷訴訟案之爭點並不在於行使權利時是否恰當，而是在於設計專利權的核准是

否適當，在系爭設計申請案的申請過程中，日本特許廳作為行政機關，即使系爭設計的申請

人針對系爭設計之物品在審查、不服審判階段中的主張與撤銷訴訟中的主張不同，也不會不

當侵害到日本特許廳之利益，自無「禁反言」原則的適用。 

另外，本件撤銷訴訟之訴訟標的在於日本特許廳作出的審判決定是否違法，撤銷訴訟之

審理範圍受限於審判過程中具體爭論的事由(註5)。基於此點，在撤銷訴訟中並不允許雙方當

事人主張審判過程中未曾被具體爭論的事由，但是與核駁理由相關的主張或證據則不受此限。

就系爭設計申請案而言，系爭設計的申請人主張系爭設計之物品是「插入自動注射器之內部

且可替換的藥液容器」而引證設計之物品是「(針頭)注射器」，兩者並不相同；前開主張實與

審判過程中所爭論的事由「系爭設計之物品是否與引證設計近似」有關，涵蓋於本件撤銷訴

訟之審理範圍內。由此點來看，亦無理由限制系爭設計之申請人的主張。 
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以下，以系爭設計之申請人的主張(系爭設計與引證設計之物品不同)為前提，進一步探究

系爭設計之物品。 

按，日本意匠法第24條第1項規定「登錄意匠的範圍，必須依申請書的記載及申請書附

帶的圖式記載、或申請書附帶的照片、模型或樣品揭露的意匠為準。」 

經查，系爭設計之申請書、圖式中就物品的相關說明，僅有「注射器匣」之用語及圖式

所呈現的樣貌。在此檢討「注射器匣(injector cartridge)」之用語，其是由「注射器(injector)」

與「匣(cartridge)」這兩個詞彙所構成。 

再查，「injector」意指「注射者、注入器、注射器」，由於系爭設計的申請人及日本特許

廳皆已認同此一解釋，故可推定「injector」意指注射器。「cartridge」則意指「彈藥筒、藥

筒、(火)藥包、子彈」、「液體、氣體等的小型容器，其被設計成可在機械、器具的部分結構中

作更換」、「可替換之容器」等等，但卻無法推定「cartridge」在文義上有「外筒」之意。 

接著，探究「注射器匣」之詞組。雖然日本特許廳主張系爭設計的申請書之[設計之物品]

所記載的是「注射器匣」而非「注射器用匣」，但關於「匣」的意義，經查已有例如「碳粉匣

(toner cartridge)」、「墨水匣(ink cartridge)」這種將匣與其內容物並列的記載方式；再者，

關於用於淨水器的彈匣式濾芯，也有「淨水器用彈匣式濾芯」的設計專利與「淨水器彈匣式

濾芯」的設計專利；若能認同「淨水器彈匣式濾芯」意指用於淨水器的彈匣式濾芯，當然也

能理解「注射器匣」意指用於注射器的匣。 

就系爭設計之物品而言，考量系爭設計的申請人並未將其物品僅限定在「注射器」反而

是記載為「注射器匣」，應可斷言「注射器匣」意指「用於注射器的匣」，而且是指「一種小

型容器，其用於注射器且可替換並填裝了液體、氣體」。 

如此一來，在審判決定中，日本特許廳作出「系爭設計(注射器匣)與引證設計((針頭)注射

器)之物品相同」的認定確實有誤。換言之，系爭設計與引證設計之物品並不相同。 

基於上述理由，日本智財高等法院認為日本特許廳在審判決定中不僅錯誤認定系爭設計

之物品，還錯誤認定系爭設計與引證設計的物品相同，故撤銷理由成立。據此，日本智財高

等法院作出「撤銷審判決定」之判決。 

五、結論與啟示 

在取得專利權之前，申請人為了取得專利而在申請過程當中提出的主張是否也適用「禁

反言」原則，也就是說，在尚未取得專利權之前，申請人在申請過程中所提出的各種主張是

否必須前後一致而不得事後任意推翻？關於此一問題，由本判例可瞭解到，日本智財高等法

院給出下述見解：關於一申請案能否核准專利，日本特許廳(即審查機關)應依職權審查並就事
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實加以判斷；亦即，在申請過程中，日本特許廳可審酌申請人的主張，但能否准予專利，日

本特許廳仍必須就事實進行判斷。換言之，申請人即使事後推翻其前一次的主張，此舉也不

會不當侵害到日本特許廳之利益，因此在申請過程中的相反主張並無「禁反言」原則的適用。 

由此可知，在尚未取得專利權之前，申請人在申請過程當中是可以事後推翻其先前的主

張。不過應注意的是，申請人在申請過程中的任何主張，在取得專利權後都將成為解釋專利

權範圍的內部證據，並當專利權人欲行使專利權時，其權利範圍有可能會因為「申請歷史禁

反言(Prosecution History Estoppel)」原則而限制了原本得以解釋的空間。因此，申請人在

申請過程中所提出的各種主張仍宜審慎斟酌，以避免將來這些主張成為束縛自己主張專利權

範圍的桎梏。 

 

※ 註釋 

1. 日本專利制度區分成「發明」、「實用新案」與「意匠」，其中的「意匠」即相當於台灣專利法中的「設

計」，其係透過日本意匠法來予以規範。為了便於讀者理解，關於「意匠」，在本文中是直接採用台灣專

利法的用語而以「設計」來稱呼。  

2. 參照「令和3年(行ケ)第10067號」判決   (最終瀏覽日期：2022年5月) 。 

3. 日本特許廳是日本國的行政機關之一，負責管轄工業財產權相關的事務，相當於台灣的經濟部智慧財產

局。 

4. 日本意匠法第3條第1項(中譯)： 

「創作出產業上可利用之意匠的創作者，除以下所列之意匠外，就其意匠可取得意匠登錄。 

一、意匠登錄申請前在日本國內或國外已公然知悉的意匠； 

二、意匠登錄申請前在日本國內或外國出版之刊物上所刊載的意匠，或者公眾透過網路可利用的意匠； 

三、與前兩款所列意匠近似的意匠。」 

5. 最高裁判所昭和42年(行ツ)第28號同51年3月10日大法廷判決・民集30卷2號79頁。 
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