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本期簡介 

由AI Visualize, Inc. vs. Nuance Communications Inc.案之

CAFC判決看近期美國軟體專利案之相關專利適格性的發展 

孫德沛  律師 

美國專利之適格性規定於美國專利法第101條：「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。」美國最高

法院於2012年Mayo案 及2014年Alice案 建立二步驟分析法，作為美國法院分析專利標的

是否符合美國專利法§101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

方法累積許多案例，本文所介紹此則CAFC於2024年4月4日所作成判決，則是涉及3D影像

傳輸之軟體專利，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 

 

以“不得與他人在申請日以前已經取得的合法權利相衝突”爲由請求外觀設

計專利權無效之中國大陸專利實務 

史瞳專利代理師、謝瓊慧專利代理師 

《中華人民共和國專利法》(以下簡稱專利法)第二十三條第三款規定：「授予專利權的

外觀設計不得與他人在申請日以前已經取得的合法權利相衝突。」這也是對外觀設計專利

權請求無效宣告的理由之一。《最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干

規定》第十二條規定：「專利法第二十三條所稱的合法權利包括：作品、商標、地理標誌、

姓名、企業名稱、肖像，以及有一定影響的商品名稱、包裝、裝潢等享有的合法權利或者

權益。」《專利審查指南》中指出，「在申請日以前已經取得」，是指在先合法權利的取得日

在涉案專利申請日之前；「相衝突」，是指未經權利人許可，外觀設計專利使用了在先合法

權利的客體，從而導致專利權的實施將會損害在先權利人的相關合法權利或者權益；並且

《專利審查指南》指出，在無效宣告程序中請求人應就其主張進行舉證，包括證明其是在

先權利的權利人或者利害關係人以及在先權利有效。……………詳全文 
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本期內文 

由AI Visualize, Inc. vs. Nuance Communications Inc.案之

CAFC判決看近期美國軟體專利案之相關專利適格性的發展 

孫德沛  律師 

 

一、前言 

美國專利之適格性規定於美國專利法第101條：「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。」美國最高法院

於2012年Mayo案(註1)及2014年Alice案(註2)建立二步驟分析法，作為美國法院分析專利標的

是否符合美國專利法§101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

法累積許多案例，本文所介紹此則CAFC於2024年4月4日所作成判決，則是涉及3D影像傳輸

之軟體專利，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AI Visualize, Inc.（以下合稱AI Visualize）擁有美國發明專利第8,701,167號(下

稱167專利)、第9,106,609號(下稱609專利)、第9,438,667號(下稱667專利)及第10,930,397

號(下稱397專利)，該等專利為家族關聯專利，其專利說明書幾乎相同。AI Visualize此系列專

利說明書描述透過網路取得及瀏覽醫學影像的系統及方法。根據專利說明書，諸如磁共振

(Magnetic Resonance Imaging, MRI)與電腦斷層掃描(Computed Tomography ,CT)之系

統所顯示的三維影像，通常是由病人的身體或器官的二維橫斷面影像來經過立體化轉換，此

三維影像稱為「體積視覺化資料集」(Volume Visualization Dataset, VVD)。這些三維醫療影

像的容量龐大，通常儲存於中央伺服器上；若要在使用者電腦上瀏覽，就會受限於網路頻寬

及使用者電腦運算能力而有困難。AI Visualize專利即是提出利用低頻網路來接收、存儲、處

理和瀏覽大型醫療影像的集中式基礎設施之系統或方法，讓使用者可以無須傳輸或下載完整

的影像資訊，就可透過網路來瀏覽和接觸到這類醫療影像。 

AI Visualize於2021年10月在德拉瓦州地方法院(下稱地方法院)起訴主張Nuance 

Communications Inc.及 Mach7 Technology Inc.(以下合稱Nuance)之產品，侵害167專利

請求項1、6、7、9、12及13，侵害609專利請求項1、4、6至9、19、20、22、25及26，侵

害667專利請求項1至3、8、9、11、14及15，以及侵害397專利請求項1至3、11至14及16至

18。訴訟過程中，AI Visualize及Nuance同意該等涉訟請求項可分成三組，並以609專利之請
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求項1、19及22分別為第一至三組的代表。Nuance則主張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。地方法院(註3)及CAFC審理後均認為涉訟請求項不具專

利適格性，從而駁回AI Visualize之訴。由於地方法院及CAFC對此三組請求項之專利適格性

判斷類似，以下將以609專利之請求項1為代表來說明。 

609專利之請求項1如下： 

一用於在遠端位置的使用者端設備透過網際網路查看包含在至少一個集中式資料庫

中的體積視覺化資料集的一系列三維虛擬視圖的系統，包括： 

至少一發射器，用於從遠端位置接收體積視覺化資料集並將其安全地傳輸到中

央資料庫； 

至少一包含體積視覺化資料集的中央資料儲存媒體； 

多個伺服器，基於使用者端請求而與至少一個集中式資料庫通訊，並能夠處理

體積視覺化資料集而建立虛擬視圖； 

一資源管理器裝置，用於對多個伺服器進行負載平衡； 

一安全設備，控制使用者端設備和伺服器之間的多個通訊；包括資源管理器和

中央儲存媒體； 

至少一實體安全位址，用於容納中央資料庫、多個伺服器、至少一個資源管理

器和至少一個安全設備； 

一網頁應用程式用於滿足使用者對三維虛擬視圖的請求：a)在遠端位置接受至

少一使用者對體積視覺化資料集的一系列虛擬視圖的請求，該系列視圖包括多個單

獨的視圖幀，該遠端位置具有一本地資料儲存媒體而儲存體積視覺化資料集的多個

視圖幀，b)判斷所請求體積視覺化資料集的任何視圖幀是否儲存在本地資料儲存媒

體，c)從遠端位置傳送對所欲視圖之任何視圖幀的請求到至少一伺服器，該所欲視

圖之任何視圖幀並未儲存在本地資料儲存媒體，d)在至少一伺服器處，從中央儲存

媒體中的體積視覺化資料集建立所欲視圖的所要求之視圖幀，e)從至少一個伺服器

傳送對所欲視圖所建立之視圖幀到使用者端設備，f)從至少一個伺服器接收所要求

的視圖幀，並且藉由顯示從至少一伺服器傳送來的視圖幀及任何儲存在本地資料儲

存媒體之視圖幀，來對遠端位置之使用者顯示所要求體積視覺化資料集之一系列三

維虛擬視圖。 

三、地方法院之見解 

地方法院表示由美國最高法院判例，訟爭專利是否具備美國專利法§101所規定專利適格
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性是一法律議題，而抽象概念(abstract ideas)、自然法則(laws of nature)及自然現象(natural 

phenomena)為不可專利之標的(註4)。地方法院在審理專利適格性時依據美國最高法院在

Alice案所建立兩步驟判斷：首先判斷請求項內容是否指向不可為專利之內容；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。

地方法院也指出若專利請求項內容僅只是重述計算機已有功能，則不能視為將抽象概念轉換

為專利適格性的應用。 

在Alice案之第一步驟判斷上，609專利說明書揭示所要解決技術問題：現存網路因有延

遲及低頻寬情形，這會使透過網路來傳遞容量龐大的體積視覺化資料集有所困難，以及面臨

長期保留醫療資訊的安全及隱私問題。609專利解決問題的技術手段則是讓使用者接觸瀏覽

及儲存體積視覺化資料集的位址分開，並提供一存取及瀏覽機制，該機制只會傳輸所選擇的

部分體積視覺化資料集。因此，地方法院認為609專利只是在描述使用者從遠端裝置來連結伺

服器，並選擇性地去瀏覽所需要的資料，而此技術內容在CAFC其他判決先例(註5)已被認為是

一種抽象概念，故609專利並未通過Alice案之第一步驟的判斷。AI Visualize雖然爭執其專利

改善了電腦及網路平台效能，但地方法院認為該等專利只是利用習知元件(例如資料儲存媒體、

伺服器及網頁應用程式等)來進行遠距存取所選擇的資料而已，609專利本質仍為抽象概念。 

關於Alice案之第二步驟判斷，地方法院認為609專利描述先前技術問題存有網路延遲及

低頻寬而無法取得大容量檔案的問題，而609專利請求項1之技術內容則是界定一種用於遠端

存取體積視覺化資料集的虛擬視圖之系統，其透過使用網路應用程式來確定那些所需求的視

圖幀是儲存在使用者端裝置或儲存在伺服器端，然後透過網路取得非使用者端裝置儲存的視

圖幀，最後將使用者端裝置原本儲存之視圖幀，以及從伺服器端所取得視圖幀，合併生成使

用者所要求的虛擬視圖。地方法院認為609專利請求項1相較於說明書所描述先前技術，只是

多了判斷視圖幀資料是否儲存在伺服器端或使用者端裝置，但此機制只是傳統電腦的快取

(caching)功能，意即先留存已讀取的資料而作為下一次讀取之用。因此，地方法院認為609

專利請求項1所界定判斷視圖幀資料是否儲存在使用者端裝置及要求伺服器提供非使用者端

資料的技術內容，僅係一常見的通用步驟，故609專利請求項1之這些要件並未能轉化專利為

適格性的應用，並未通過Alice案之第二步驟的判斷。 

四、CAFC之見解 

AI Visualize不服地方法院之裁判，並上訴至CAFC。CAFC表示在Alice案之第一步驟判

斷，係在檢視請求項是否涉及不符合專利適格性的內容，在CAFC其他判決先例(註6)中此部分

的判斷可由請求項與先前技術的比較來進行。CAFC指出在電腦軟體專利案中，若請求項內容
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涉及電腦技術的改善而非僅是應用電腦，則可能就會被認定非屬抽象概念(註7)。 

CAFC認為609專利之技術內容揭示在伺服器上儲存容量龐大的體積視覺化資料集、接受

使用者瀏覽虛擬視圖的請求、確認生成虛擬視圖所需資料的儲存位址、生成未儲存於使用者

端裝置的視圖幀、傳送所有未儲存於使用者端的視圖幀予使用者、合併生成所有視圖幀，以

及按順序在使用者端裝置顯示所有的視圖幀。然而，CAFC表示該等技術內容只是涉及資料轉

移及資料形式的轉換，仍屬於抽象概念。AI Visualize雖爭執609專利是要在使用者端裝置上

可即時瀏覽虛擬視圖，但CAFC認為請求項用語卻明確界定虛擬視圖的生成是從體積視覺化資

料集所生成各視圖幀而來，此仍只是資料形式的轉換而已。AI Visualize另主張609專利說明

書揭示為了顯示動態及靜態虛擬視圖而如何選擇視圖幀之技術，但CAFC表示這部分並未在專

利範圍中界定而仍維持屬抽象概念之判斷。 

此外，CAFC表示專利請求項不能僅只依據抽象概念就可轉換而具備專利適格性，而必須

相較於抽象概念還有更多有意義的技術內容，這些內容不能僅是習知或眾所周知的技術，如

此方可通過Alice案之第二步驟判斷。CAFC指出雖然專利適格性判斷屬於法律議題，但專利

請求項是否為習知或眾所周知仍涉及潛在的事實議題，而專利權人可就此進行補充說明；但

就本案而言，CAFC表示AI Visualize並未對此提出其他說明而仍只是重述生成虛擬視圖就足

以轉換專利具適格性，CAFC並指出609專利之生成虛擬視圖本質上就是一抽象概念，且AI 

Visualize也承認3維虛擬視圖是從2維掃描檔案而來。另外，AI Visualize雖然主張609專利之

可即時生成使用者所需虛擬視圖即為有意義的技術內容，但CAFC認為AI Visualize此論述並

未改變306專利的抽象概念本質。 

五、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。對於本件所涉電腦軟體類型專利，CAFC再次重

申專利請求項內容必須相較於抽象概念具有更多技術意義，並表示訟爭專利的技術內容只是

資料轉移及資料形式轉換的抽象概念，並未帶來更多技術意義，從而無法通過Alice案之第二

步驟判斷。 

依照CAFC在此案之判決內容，許多抽象概念可能源自於習知或眾所周知的技術。專利技

術內容若要通過Alice案之第二步驟判斷，專利權人可能需指出該專利要相較於習知技術具有

那些更多技術上的意義，此舉不僅是應對專利前案的挑戰，更為說明專利是否符合適格性要

件。 
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※ 註釋 

1. Mayo Collaborative services v. Prometheus Laboratories Inc., 566 U.S. 66 (2012)。 

2. Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. 208 (2014)。 

3. AI Visualize, Inc. v. Nuance Communications, Inc., 610 F. Supp. 3d 638 (D. Del. 2022). 

4. 同註 2。 

5. Intellectual Ventures I LLC v. Erie Indem. Co., 850 F.3d 1315, 1330 (Fed. Cir. 2017) 

6. Affinity Labs of Tex., LLC v. DIRECTV, LLC, 838 F.3d 1253, 1257 (Fed. Cir. 2016) 

7. Elec. Power Grp., LLC v. Alstom S.A., 830 F.3d 1。350, 1354 (Fed. Cir. 2016) 
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本期內文  

以“不得與他人在申請日以前已經取得的合法權利相衝突”爲由請求外觀設

計專利權無效之中國大陸專利實務 

史瞳專利代理師、謝瓊慧專利代理師 

一、前言 

《中華人民共和國專利法》(以下簡稱專利法)第二十三條第三款規定：「授予專利權的外

觀設計不得與他人在申請日以前已經取得的合法權利相衝突。」這也是對外觀設計專利權請

求無效宣告的理由之一。《最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第

十二條規定：「專利法第二十三條所稱的合法權利包括：作品、商標、地理標誌、姓名、企業

名稱、肖像，以及有一定影響的商品名稱、包裝、裝潢等享有的合法權利或者權益。」《專利

審查指南》中指出，「在申請日以前已經取得」，是指在先合法權利的取得日在涉案專利申請

日之前；「相衝突」，是指未經權利人許可，外觀設計專利使用了在先合法權利的客體，從而

導致專利權的實施將會損害在先權利人的相關合法權利或者權益；並且《專利審查指南》指

出，在無效宣告程序中請求人應就其主張進行舉證，包括證明其是在先權利的權利人或者利

害關係人以及在先權利有效。此外，《專利審查指南》中就此還特別針對商標權和著作權這二

者作爲先合法權利的情形做了更進一步的規定。針對商標權規定：「在先商標權是指在涉案專

利申請日之前，他人在中華人民共和國法域內依法受到保護的商標權。未經商標所有人許可，

在涉案專利中使用了與在先商標相同或者相似的設計，專利的實施將會誤導相關公衆或者導

致相關公衆産生混淆，損害商標所有人的相關合法權利或者權益的，應當判定涉案專利權與

在先商標權相衝突。在先商標與涉案專利中含有的相關設計的相同或者相似的認定，原則上

適用商標相同、相似的判斷標準。對於在中國大陸境內爲相關公衆廣爲知曉的註冊商標，在

判定權利衝突時可以適當放寬産品種類。」針對著作權規定：「在先著作權，是指在涉案專利

申請日之前，他人通過獨立創作完成作品或者通過繼承、轉讓等方式合法享有的著作權。其

中作品是指受中華人民共和國著作權法及其實施條例保護的客體。在接觸或者可能接觸他人
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享有著作權的作品的情況下，未經著作權人許可，在涉案專利中使用了與該作品相同或者實

質性相似的設計，從而導致涉案專利的實施將會損害在先著作權人的相關合法權利或者權益

的，應當判定涉案專利權與在先著作權相衝突。」 

實務中，相比其他在先合法權利而言，較爲常見的情形是以在先商標權作爲在先合法權

利來請求宣告外觀設計專利權無效。下文中，將介紹最高人民法院於2023年作成之(2023)最

高法知行終42號判決，以期對專利法第二十三條第三款中(a)“在申請日以前已經取得的合法

權利中商標權”的理解<即，比較對象>和(b)判斷是否“相衝突”的綜合考量<即，比較方式

>兩個方面進行梳理。爲了突出重點內容，本文僅述及案例中的相關情節，其他情節不在本文

中詳細作介紹。 

二、案例介紹 

涉案外觀設計專利名稱爲“啤酒罐”，專利權人爲馬姚軍，專利號爲201830256268.0，

專利申請日爲2018年5月28日，授權公告日爲2018年12月18日。 

涉案外觀設計專利附圖及簡要說明如下： 
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2020年6月16日，嘉士伯公司依據其所享有的第22475245號“V8”商標(以下簡稱

“V8”商標)專用權主張涉案專利與“V8”商標專用權相衝突，不符合專利法第二十三條第

三款的規定，向國家知識産權局請求宣告涉案專利權無效。 

嘉士伯公司提交了證據2-4 (註1)證明嘉士伯公司享有“V8”商標的專用權並且“V8”商

標在提起無效宣告請求時維持有效。所述“V8”商標的申請日期爲2016年12月30日，早於

涉案專利申請日，但“V8”商標的註冊日期爲2018年10月28日，初步審定公告日期爲

2018年7月27日，均晚於涉案專利申請日，“V8”商標圖樣如下： 

 

涉案專利與V8商標的主要時間信息示出如下： 

 

針對嘉士伯公司提起的無效宣告請求，國家知識産權局作出第46751號無效宣告請求審

查決定(以下簡稱被訴決定)，結果爲維持涉案專利權有效，其中，就請求人嘉士伯公司以證據

2-4 所示商標“V8”證明涉案專利與請求人在申請日前己經取得的商標合法權利或權益相衝

突之主張，決定中認爲： 

 

首先，註冊商標專用權自商標核准註冊之日取得，有效期自其核准註冊之日而非申請之

日起計算，而商標“V8”的核准註冊之日在涉案專利申請日後，即請求人並未在涉案專利
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申請日前基於註冊商標專用權享有有效的合法權利。其次，關於就商標“V8”在涉案專利

申請日前是否享有在先合法權益，例如通過廣泛地實際使用該商標等産生應享有的合法權

益，請求人並未就此提供相關證據證明；同時，由於商標“V8”的初步審定公告日在涉案

專利申請日後，請求人也未舉證證明該商標在涉案專利申請日前已廣爲公衆所知，從而無法

證明客觀上存在例如專利權人模仿、複製該商標以致侵犯其合法權益的可能。最後，關於涉

案專利是否在同一種商品或類似商品上使用了與商標“V8”相同或近似的標識，以致涉案

專利的實施可能會使相關公衆誤認爲商品來自於商標權人。涉案專利雖然使用了與商標

“V8”基本相同的文字標識，但按相關公衆的通常認知，容易將其作爲標識啤酒原料比例

的代號或型號理解，在沒有相關證據證明該商標有諸如在商品上廣泛銷售使用、具有較高知

名度等增强其顯著性情形的情況下，相關公衆通常難以單純將“V8”標識區分商品來源；

進一步而言，涉案專利在産品上半部醒目位置有商標標識及標識産品品牌的文字(註2)，通

常情況下相關公衆會主要以此區分商品來源，即涉案專利中使用的“V8”字樣在整體設計

中並不起到主要的商標標識作用。因此在無其他證據證明情況下，尚不足以確認涉案專利使

用了“V8”字樣標識會導致相關公衆對産品來源産生混淆。綜合以上考慮，請求人以證據

2-4 所示商標“V8”證明涉案專利與請求人在申請日前己經取得的商標合法權利或權益相

衝突不能成立。 

 

國家知識産權局據此決定：維持本專利權有效。 

解讀：對於(a)“在申請日以前已經取得的合法權利中商標權”的理解：除了商標的核准

註冊日之後的權益之外，被訴決定實際上是有考慮商標在涉案專利申請日前(或者說商標核准

註冊日前)是否享有在先合法權益的問題的，然而由於請求人並未就此提供相關證據予以證明，

因而被訴決定無法認可請求人在涉案專利申請日前享有在先合法權益。 

對於(b)判斷是否“相衝突”的綜合考量：總體而言，依據《專利審查指南》規定，即，

“相衝突”，是指未經權利人許可，外觀設計專利使用了在先合法權利的客體，從而導致專

利權的實施將會損害在先權利人的相關合法權利或者權益，就商標權而言，即，導致相關公

衆對産品來源産生混淆；更具體而言，被訴決定中體現的考量因素例如包含：(i)外觀設計專

利是否在同一種商品或類似商品上使用了與商標相同或近似的標識；(ii)相關公衆能否以與商

標標識相同或相似的設計特徵來區分商品來源：(ii-1) 所述標識是否已經與商標權人建立對應

關係、(ii-2) 所述相同或相似的設計特徵在外觀設計整體設計中是否起到主要的商標標識作用、

(ii-3) 外觀設計産品是否標有自己的商標標識，若有，通常情況下相關公衆會是否主要以此區

分此類商品來源；及(iii) 外觀設計專利權人是否有模仿、複製商標以致侵犯其合法權益的可

能。 
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案情繼續：嘉士伯公司不服，向北京知識産權法院(以下稱一審法院)提起訴訟，一審過程

中，嘉士伯公司爲了證明“V8”商標的使用情況，又提交了新證據(證據6-14(註3))，其使用證

據均顯示“大理啤酒V8”“大理V8”的商標標識。而且，在起訴時，涉案外觀設計專利上標

識的“雪珠啤酒XUEZHU及圖”“雪珠V8”等相關的商標已被無效掉。一審法院作出(2021)

京73行初2743號行政判決，結果爲涉案專利權與嘉士伯公司申請在先但註冊在後的“V8”

商標並不構成專利法第二十三條第三款所述權利衝突。嘉士伯公司若認爲他人對“V8”文字

的使用侵害了其相關權利，可以通過其他訴訟途徑解決。判決：駁回嘉士伯(中國大陸)啤酒工

貿有限公司的訴訟請求。一審判決中認爲： 

 

(一)本專利是否與嘉士伯公司享有的“V8”註冊商標專用權構成權利衝突。 

根據查明事實，嘉士伯公司“V8”商標的核准註冊日期爲2018年10月28日，本專利的

申請日爲2018年5月28日。根據商標法第三十九條之規定，註冊商標的有效期爲十年，自核

准註冊之日起計算。可見，嘉士伯公司自核准註冊之日才取得“V8”註冊商標的專用權，

晚於本專利的申請日。在本專利申請之日，“V8”商標尚未獲准註冊，並非在本專利申請

日之前已經取得的註冊商標專用權，亦不會構成本專利的在先權利衝突。 

嘉士伯公司主張應當類推適用商標法第三十一條(註4)的規定，以商標申請日作爲判斷

專利法第二十三條第三款所述在先權利衝突的時間標準。對此一審法院認爲，根據商標法第

三十九條規定，註冊商標專用權自其核准註冊之日取得，因此在“V8”商標獲准註冊之前，

嘉士伯公司並不享有“V8”註冊商標專用權。其次，商標法三十一條針對的是兩個或兩個

以上商標註冊衝突的問題，與本案所涉及解決的專利權與商標權衝突的問題並不相同，專利

法與商標法系不同法律，在保護對象、制度設計和具體規定上存在諸多不同，不存在互相類

推或參照適用的基礎或聯繫。法官對於不同法律間條文的類推適用亦應當採取審慎謙抑的

態度，不應超出其文義本身可以解釋的最大限度，否則，法律的適用會變相地成爲某種“立

法”行爲，無論對於法律的權威性抑或可預見性均會産生不良影響。最後，雖然嘉士伯公司

引用了在先裁判文書的一段話用以證明其觀點，但他案事實與本案事實並不完全相同，案例

的類推適用亦須經過複雜的歸納演繹等過程，在嘉士伯公司並未提交完整判決書和其他案

件事實材料且未經各方當事人充分辯論的情況下，不宜簡單將他案裁判文書中的論述觀點

作爲本案當然的裁判依據。尤其需要說明的是，註冊商標專用權的保護客體與外觀設計專利

權的保護客體具有較大的不同，這是在判斷專利權和商標權是否構成權利衝突時需要著重

考量的因素。對於商標權來說，任何能够將自然人、法人或者其他組織的商品與他人的商品

區別開的標誌，包括文字、圖形、字母、數字、三維標誌、顔色組合和聲音等，以及上述要
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素的組合，均可以作爲商標申請註冊。而外觀設計則是指對産品的形狀、圖案或者其結合以

及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感並適用工業應用的新設計。可見，註冊商標關

注的是標誌的可區分性，而外觀設計則要求是“富有美感的新設計”，因此單純的文字及其

含義不屬於外觀設計專利權的保護客體。而本案中嘉士伯公司的“V8”商標恰是簡單的字

母數字的組合商標，並不屬於本專利權的保護客體。 

(二)本專利與嘉士伯公司對“V8”標識在本專利申請日之前享有的合法權益是否構成

衝突。首先，嘉士伯公司是否享有對“V8”標識的合法權益。嘉士伯公司認爲“V8”標識

經過其大量使用，已與嘉士伯公司建立對應聯繫。嘉士伯公司該主張的實質是其認爲“V8”

標識在本專利申請日之前是未註冊商標，其上承載了嘉士伯公司的商譽。 

對此，一審法院認爲，嘉士伯公司提交的有關“V8”標識的使用證據，基本均是以“大

理啤酒V8”“大理V8”標識表現，並未提交單獨使用“V8”作爲標識的證據，且“V8”標

識用於啤酒包裝罐上容易讓相關公衆認爲是型號等標識，難以起到區分産品來源的作用。因

此，嘉士伯公司的在案證據並不足以證明“V8”標識本身已與嘉士伯公司建立對應關係。

其次，退一步說，即便認定嘉士伯公司對“V8”標識享有在先權益。外觀設計專利權保護

的是産品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感並適用於

工業應用的新設計。本案中，本專利保護的是圖案及色彩組成的富有美感的設計，對於其中

沒有任何設計的文字“V8”，本專利僅保護在這個位置有如此大小、顔色的文字字樣的設

計，但對於文字的具體內容並非是外觀設計的保護範圍。即本專利的權利保護範圍並不包括

“V8”文字具體內容。既然本專利的專利權人對“V8”文字本身不享有權利，進而亦不會

與他人對“V8”文字本身享有的合法權益産生權利衝突。最後，嘉士伯公司關於第三人“雪

峰”相關商標未被核准註冊的相關事實，與本專利與嘉士伯公司所主張的在先合法權益是

否構成衝突並無關聯。正如前所述，文字內容本身並非本專利的權利保護範圍。且圖案不能

起到區分商品來源的作用與其本身具有設計美感而屬於本專利保護範圍並不衝突，即圖案

能否被註冊成爲商標與其能否成爲外觀設計的組成部分並無關聯。除非他人對該圖案享有

在先的權利或權益。而本案中，嘉士伯公司並未提交證據證明其對本專利的圖案享有在先權

利或權益。因此，嘉士伯公司的相關理由不能成立，一審法院不予支持。 

綜上，本專利權與嘉士伯公司申請在先但註冊在後的“V8”商標並不構成專利法第二

十三條第三款所述權利衝突。嘉士伯公司若認爲他人對“V8”文字的使用侵害了其相關權

利，可以通過其他訴訟途徑解決。 

一審法院據此判決：駁回嘉士伯公司的訴訟請求。 

解讀：對於(a)“在申請日以前已經取得的合法權利中商標權”的理解：(i)針對嘉士伯公
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司所主張的“應當類推適用商標法第三十一條的規定，以商標申請日作爲判斷專利法第二十

三條第三款所述在先權利衝突的時間標準”之觀點，一審判決持否定態度。(ii)針對嘉士伯公

司實質上主張的“V8”標識在本專利申請日之前是未註冊商標，其上承載了嘉士伯公司的商

譽之觀點，一審判決認爲，嘉士伯公司提交的有關“V8”標識的使用證據，基本均是以“大

理啤酒V8”“大理V8”標識表現，並未提交單獨使用“V8”作爲標識的證據，且“V8”標

識用於啤酒包裝罐上容易讓相關公衆認爲是型號等標識，難以起到區分産品來源的作用。因

此，嘉士伯公司的在案證據並不足以證明“V8”標識本身已與嘉士伯公司建立對應關係。 

對於(b)判斷是否“相衝突”的綜合考量：一審判決從註冊商標專用權的保護客體與外觀

設計專利權的保護客體角度出發，認爲爭議標識若爲沒有任何設計的單純的文字，則所述單

純文字的具體內容並非是外觀設計的保護範圍(註5)，不屬於外觀設計專利權的保護客體，外

觀設計專利權人對所述文字本身不享有權利，進而亦不會與他人對所述文字本身享有的合法

權益産生權利衝突，除非他人對外觀設計就該文字所呈現出的圖案享有在先的權利或權益。

而本案中，嘉士伯公司並未提交證據證明其對涉案外觀設計專利的圖案享有在先權利或權益。

然而，如下文所述，最高人民法院對此觀點並不認同。 

案情繼續：嘉士伯公司不服，向最高人民法院(以下稱二審法院)提起上訴。二審法院在審

理過程中，另查明以下事實： 

 

大理啤酒廠爲大理啤酒有限公司的前身，2016年3月23日，大理啤酒有限公司經核准更

名爲“嘉士伯(中國大陸)啤酒工貿有限公司”即嘉士伯公司。嘉士伯公司一審提交的證據中：

證據6系大理啤酒廠、以及後來的大理啤酒有限公司自1991年起至2016年期間所獲得榮譽，

可以證明“大理啤酒”具有一定影響及享有一定市場知名度。證據7系大理啤酒廠及後來的

嘉士伯公司自2007年起至2019年大理V8啤酒的銷售發票，可以證明“V8”與大理啤酒廠

的緊密聯繫程度。證據8系“V8”啤酒銷售網頁截圖。證據9系大理啤酒廠舉辦的大理啤酒

節以及“大理V8啤酒”的相關報道。證據10系“大理V8啤酒”在優酷等視頻網站廣告視頻

及截圖。證據11系“大理啤酒DALIV8”品牌部分廣告合同及發票。證據12系“大理啤酒

DALIV8”品牌部分報紙廣告、公交停站牌廣告、公交車身廣告及相關發票。證據13系大理

啤酒2016年唱好雲南傳統公關傳播項目合同及發票。證據14系“大理啤酒DALIV8”啤酒

陳列超市貨架等照片。證據8-14可以共同證明，“大理V8啤酒”“大理啤酒DALIV8”經過

廣泛宣傳和使用，具有一定市場知名度，作爲其中的主要組成部分，已經與“大理啤酒”建

立起緊密聯繫，起到了區分商品來源作用。馬姚軍系雲南省臨滄市人，生活居住於“大理啤

酒”的主要銷售地區。 
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因此，涉案專利與V8商標的主要時間信息增補以上事實示出如下： 

 

二審法院最終作出(2023)最高法知行終42號行政判決，結果爲支持嘉士伯公司的上訴請

求，判決撤銷一審判決和被訴決定，令國家知識産權局重新作出審查決定。二審判決中認爲： 
 

本案二審爭議焦點問題是：本專利是否與他人在申請日以前已經取得的合法權利相衝

突，即本專利是否違反專利法第二十三條第三款的規定。專利法第二十三條第三款規定：

“授予專利權的外觀設計不得與他人在申請日以前已經取得的合法權利相衝突。”該規定

的立法目的是避免外觀設計專利的實施與他人在先的合法權利相衝突。原因在於，外觀設計

經形式審查並被授權後，其實施可能會與在申請日之前他人已經合法取得的權利相衝突，損

害在先權利人的合法權利。基於此，凡是因該外觀設計的實施可能侵害他人在先權利的情

形，均屬於該款規定的規制範疇。因此，在審理外觀設計專利權授權確權行政糾紛案件中，

對於專利法第二十三條第三款規定的“合法權利”不宜作狹義解釋，一般情況下，只要依法

享有的、在本專利申請日之前已經取得並在提起專利無效宣告請求時維持有效的權利或者

利益，均應包括在內。《最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第

十二條規定：“專利法第二十三條所稱的合法權利包括：作品、商標、地理標誌、姓名、企

業名稱、肖像，以及有一定影響的商品名稱、包裝、裝潢等享有的合法權利或者權益。”根

據該規定，商標權是專利法第二十三條所稱的在先取得的合法權利之一。商標可區分爲註冊

商標和未註冊商標，商標權人對其註冊商標依法享有專用權，對其通過使用已與其取得對應

關係，且實際上起到區分商品或服務來源的作用的未註冊商標，亦享有合法權益。原則上，

如果商標權人的註冊商標的申請日在外觀設計專利申請日之前，且在提起專利無效宣告請

求時商標已被核准註冊並仍然有效，或者在外觀設計專利申請日之前，實際上起到區分商品

或服務來源的作用的未註冊商標已經與商標權人建立對應關係，商標權人基於其在先申請

商標權或者在先已與其建立對應關係的未註冊商標的合法權益，可以用於判斷外觀設計專



聖島國際法律事務所 https://www.saint-island.com.tw 
聖島國際專利商標聯合事務所 siiplo@mail.saint-island.com.tw 

 

 15 

利權是否與之相衝突。如果在同一種商品或類似商品的外觀設計中採用了與他人在先申請

的註冊商標或者在先已與其建立對應關係的未註冊商標相同或者近似的標識，外觀設計專

利權的實施可能會使相關公衆誤認爲商品來源於商標權人，進而損害在先權利人的合法權

利，通常可以認定爲該外觀設計與他人在申請日以前已經取得的合法權利相衝突。這種衝突

的判斷標準實質上是審查外觀設計專利權的實施是否會侵害在先權利人基於其在先註冊商

標或在先已與其建立對應關係的未註冊商標所享有的合法權利或利益。因此，一審判決以文

字的具體內容並非是外觀設計的保護範圍爲由，徑直認定含有文字的外觀設計專利不會與

他人對文字本身享有的合法權益産生權利衝突，機械理解和適用法律，偏離了權利衝突條款

的立法目的，本院對此予以糾正。 

本案中，嘉士伯公司所主張的在先權利實際上包括兩個部分：一是其在本專利申請日前

因對“V8”商標的在先申請享有的在先商標申請權益；二是其在本專利申請日前因對“V8”

標識的在先使用所享有的在先權益。 

對此，分別分析如下： 

第一，關於在先商標申請權。商標申請權是一項合法權益，應當受到法律的保護，但其

性質上是對註冊商標專用權的一種期待權，最終期待的完整權利是註冊商標專用權。只有商

標獲得註冊，商標申請的最終權益才得以實現。因此，原則上應以該商標申請是否最終獲得

註冊爲條件對在先商標申請權益予以保護。如果商標申請日在專利申請日之前，且在提起專

利無效宣告請求時商標已被核准註冊並仍然有效，在先申請的註冊商標就可以對抗在後申

請的外觀設計專利權，用於判斷外觀設計專利權是否與之相衝突。第22475245號“V8”商

標申請日在本專利申請日之前，並最終獲得註冊。由於“V8”標識具有的識別商品來源的

作用，包含“V8”字樣的該外觀設計專利的實施客觀上會與在先申請的註冊商標權利相衝

突，這種情況也應當屬於專利法第二十三條立法予以規制和需要防範的對象，這種衝突的解

決有必要按照保護在先權利的原則進行處理。 

第二，因對“V8”標識的在先使用所享有的在先權益。儘管商標關注的是標識的可區

分性，外觀設計要求的是“富有美感的新設計”，文字的具體內容並非是外觀設計的保護

範圍，但當外觀設計專利包含文字時，判斷該外觀設計專利與在先商標權是否衝突，關鍵

在於判斷該外觀設計專利的實施是否會侵害在先商標權。如果外觀設計專利包含的文字與

在先商標標識相同或近似，且兩者使用的商品相同或類似，該外觀設計專利權的實施可能

會使相關公衆混淆、誤認時，外觀設計專利權的實施就可能損害商標權人的合法權利，造

成外觀設計專利權與註冊商標專用權的衝突。具體到本案，嘉士伯公司的前身大理啤酒有

限公司在啤酒産品上的使用和宣傳“大理啤酒V8”“大理V8”標識在本專利申請日之前

已長達12年，具有較高知名度和影響力，消費者已經將“大理啤酒V8”“大理V8”理解
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爲大理啤酒有限公司的“V8”啤酒，進而將“V8”標識與大理啤酒有限公司逐步形成一

定的特定聯繫。而且，“V8”並無通用的啤酒型號含義，即便將“V8”理解爲啤酒型號，

消費者亦會識別爲大理啤酒的“V8”型啤酒，與嘉士伯公司的前身大理啤酒有限公司之間

形成對應關係，實際上依然起到區分商品來源的作用。因此，一審判決以“嘉士伯公司未

提交單獨使用‘V8’作爲標識的證據，且‘V8’標識用於啤酒包裝罐上容易讓相關公衆

認爲是型號等標識，難以起到區分産品來源的作用”爲由，認定嘉士伯公司提交的現有證

據不足以證明“V8”標識與嘉士伯公司的前身大理啤酒有限公司之間的對應關係，系事實

認定錯誤，本院予以糾正。而且，馬姚軍居住生活地亦位於該啤酒的主要銷售地區，客觀

上存在模仿、複製在先申請的商標標識的可能。 

 

二審法院據此判決：支持嘉士伯公司的上訴請求。 

解讀：對於(a)“在申請日以前已經取得的合法權利中商標權”的理解： 

二審判決從該規定的立法目的出發，認爲設立該規定的原因在於外觀設計專利授權後的

實施可能會與在申請日之前他人已經合法取得的權利相衝突，故凡是因該外觀設計的實施可

能侵害他人在先權利的情形均屬於該款規定的規制範疇，進而得出“合法權利”不宜作狹義

解釋，一般情況下，只要依法享有的、在本專利申請日之前已經取得並在提起專利無效宣告

請求時維持有效的權利或者利益，均應包括在內之結論。其中，就商標權而言，(i)除了“註冊

商標”外，“通過使用已取得對應關係且實際上起到區分商品或服務來源作用的未註冊商

標”，亦享有合法權益，原則上，可以用於判斷外觀設計專利權是否與之相衝突。具體到本

案中的“V8”是否滿足“通過使用已取得對應關係且實際上起到區分商品來源作用”這一

判斷條件，二審認爲，“大理啤酒V8”“大理V8”標識在涉案專利申請日之前已長達12年，

具有較高知名度和影響力，消費者已經將“大理啤酒V8”“大理V8”理解爲大理啤酒有限公

司的“V8”啤酒，進而將“V8”標識與大理啤酒有限公司逐步形成一定的特定聯繫。而且，

“V8”並無通用的啤酒型號含義，即便將“V8”理解爲啤酒型號，消費者亦會識別爲大理啤

酒的“V8”型啤酒，與嘉士伯公司的前身大理啤酒有限公司之間形成對應關係，實際上依然

起到區分商品來源的作用；(ii)進一步地，針對相對於外觀設計專利申請日而言申請在先的

“在先商標申請權”是否屬於“在申請日以前已經取得的合法權利中商標權”的範疇，二審

判決指出，原則上應以該商標申請是否最終獲得註冊爲條件對在先商標申請權益予以保護，

如果商標申請日在專利申請日之前，且在提起專利無效宣告請求時商標已被核准註冊並仍然

有效，在先申請的註冊商標就可以對抗在後申請的外觀設計專利權，用於判斷外觀設計專利

權是否與之相衝突。 

對於(b)判斷是否“相衝突”的綜合考量：二審判決給出了總體判斷標準和判斷核心問題，
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即，如果在同一種商品或類似商品的外觀設計中採用了與他人在先申請的註冊商標或者在先

已與其建立對應關係的未註冊商標相同或者近似的標識，外觀設計專利權的實施可能會使相

關公衆誤認爲商品來源於商標權人，進而損害在先權利人的合法權利，通常可以認定爲該外

觀設計與他人在申請日以前已經取得的合法權利相衝突。這種衝突的判斷標準實質上是審查

外觀設計專利權的實施是否會侵害在先權利人基於其在先註冊商標或在先已與其建立對應關

係的未註冊商標所享有的合法權利或利益。針對一審判決“外觀設計專利權人對單純文字本

身不享有權利，進而亦不會與他人對文字本身享有的合法權益産生權利衝突”之觀點，二審

判決認爲，儘管商標關注的是標識的可區分性，外觀設計要求的是“富有美感的新設計”，

文字的具體內容並非是外觀設計的保護範圍，但當外觀設計專利包含文字時，判斷該外觀設

計專利與在先商標權是否衝突，關鍵在於判斷該外觀設計專利的實施是否會侵害在先商標權。

如果外觀設計專利包含的文字與在先商標標識相同或近似，且兩者使用的商品相同或類似，

該外觀設計專利權的實施可能會使相關公衆混淆、誤認時，外觀設計專利權的實施就可能損

害商標權人的合法權利，造成外觀設計專利權與註冊商標專用權的衝突。 

就具體考量因素而言，二審判決中體現的考量因素與被訴決定中體現的考量因素實質上

基本一致，只是在無效宣告階段，嘉士伯公司尚未提供證據6-14，故其主張難以獲得支持。 

三、總結 

以上通過分析(2023)最高法知行終42號判決對專利法第二十三條第三款中(a)“在申請

日以前已經取得的合法權利中商標權”的理解和(b)判斷是否“相衝突”的綜合考量兩個方

面進行了梳理，筆者簡要總結如下。因上文中已於解讀部分通過文字描述予以說明，故在此

爲了更直觀地理解，主要以示意圖的方式呈現說明。 

(a)“在申請日以前已經取得的合法權利中商標權”可包含以下幾種情形，其中情形一是

顯明的情形；情形二是本案情形；情形三和情形四是根據二審判決中所論述內容推論出的情

形(謹供參考)。 

情形一： 
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情形二： 

 

情形三： 

 

情形四： 

 

(b)關於判斷是否“相衝突”的綜合考量，根據本參考案例簡要總結示意如下： 
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對於「授予專利權的外觀設計不得與他人在申請日以前已經取得的合法權利相衝突」作

為對外觀設計專利權無效宣告請求理由之適用，最高人民法院基於本案提供了指導性評述。

由此可見，“在申請日以前已經取得的合法權利中商標權”的範疇相較於以上圖示的情形一

所示範圍更為廣泛，不應狹義理解；而且與商標權“相衝突”的判斷除了相同或相似性判斷

之外，另有諸多考量因素(註6)，且判斷核心在於外觀設計專利權的實施是否會使相關公衆誤

認爲商品來源於商標權人，因此，作為比較對象的商標標識是否適格之判斷以及比較是否相

衝突之綜合分析，並以此為出發點搜集證據以支持無效宣告攻守雙方各自的論點，對於此類

外觀設計無效宣告請求尤為重要。 

 

※ 註釋 

1. 證據2：第22475245號商標的《商標註冊證》掃描件； 

證據3：第22475245號商標的《商標註冊申請受理通知書》掃描件； 

證據4：國家知識産權局商標局中國大陸商標網公示的第1609期初步審定商標公告第3715條網頁打印

件。 

2. 無效宣告口頭審理過程中請求人認可涉案專利所示雪珠啤酒的“雪珠”是專利權人的商標。 

3. 證據6系大理啤酒廠、以及後來的大理啤酒有限公司自1991年起至2016年期間所獲得榮譽。證據7系大理

啤酒廠及後來的嘉士伯公司自2007年起至2019年大理V8啤酒的銷售發票。證據8系“V8”啤酒銷售網頁

截圖。證據9系大理啤酒廠舉辦的大理啤酒節以及“大理V8啤酒”的相關報道。證據10系“大理V8啤酒”
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在優酷等視頻網站廣告視頻及截圖。證據11系“大理啤酒DALIV8”品牌部分廣告合同及發票。證據12系

“大理啤酒DALIV8”品牌部分報紙廣告、公交停站牌廣告、公交車身廣告及相關發票。證據13系大理啤

酒2016年唱好雲南傳統公關傳播項目合同及發票。證據14系“大理啤酒DALIV8”啤酒陳列超市貨架等照

片。 

4. 第三十一條【不得損害他人在先權利、不得搶先註冊】申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利，也不

得以不正當手段搶先註冊他人已經使用幷有一定影響的商標。——《中華人民共和國商標法(2001年修

正) 》 

5. 《專利審查指南》第四部分第五章關於“無效宣告程序中外觀設計專利的審查部分”中針對圖案設計要素

的判斷指出，“圖案不同包括題材、構圖方法、表現方式及設計紋樣等因素的不同，色彩的不同也可能使

圖案不同。如果題材相同，但其構圖方法、表現方式、設計紋樣不相同，則通常也不構成圖案的實質相同。

産品外表出現的包括産品名稱在內的文字和數字應當作爲圖案予以考慮，而不應當考慮字音、字義。”筆

者推測一審此觀點可能與《專利審查指南》此處規定相關聯。 

6. 關於這一點，筆者認為，無效宣告被訴決定中的論述內容也頗具參考性。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


