
一!如何理解"富有美感#的含義

!專利法"中外觀設計的定義爲#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於

工業應用的新設計%&

在!專利法"第三次修改過程中’是否應當將外觀設計定義

中的#富有美感%修改爲#具有裝飾性%’全國人大法律委員會專

門就此問題進行過較長時間的討論’最後決定還是保持原來的

規 定不變& 其理由在於(第一’其他國家的相關 法律有的採用

#具有裝飾性%的措辭’有的採用#富有美感%的措辭& !"#$% 協

議第 &’ 條和第 &( 條沒有給出外觀設計的定義’這表明該協議

無意統一各成員對外觀設計的定義)第二’#富有 美感%一詞的

主要作用在於表明’ 判斷是否 屬於外觀設計專利權的 保 護 客

體’應當 關注的是産品外觀給人的視覺感受’而不 是該産品的

功能特性或者技術效果’這是外觀設計專利與發明和實用新型

專利之間的本質區別& #富有美感%一詞應當作廣義理解’不受

具體個人的感受是#美%還是#不美%的影響)第三’現實中並沒

有出現過僅僅由 於認爲#不美%而拒絶授予外觀設計專利權 或

者宣吿一項外觀設計專利權無效的事例& )

筆者同意要求産品外觀#富有美 感%的 作 用 在 於 確 定 産 品

外觀是否屬於外觀設計專利保護的客體& #富有美感%是産品外

觀成爲外觀設計專利保護客體的前提條件’但至今還沒有出現

一例不#富有美感%而被認定爲不屬於外觀 設計專 利 保 護 的 客

體’從而被拒絶授予外觀設計專利權或者 被宣吿無 效 的’正 好

説明#富有美感%這個法 定要求在現實生活中並未 承 擔 起 界 定

外觀設計專利保護客體的作用’要求 #富有美感%的立法目的在

事實上落空了&

外觀設計定義中要求#富有美感%的 作 用 在 於 界 定 外 觀 設

計專利保護客體的範圍’將不屬於外觀設計專利保護的客體排

除在外& 即使#富有美感%’但由功能或者主要由功能決定的産

品外觀不是外觀設計專利保護的客體& !"*$% 協議第 &+ 條中

就明確規定’ 對本質上是由技術或者功能決定的外觀設計’可

以規定不給予工業品外觀設計權保護& 美國專利法第 ),) 條第

) 款規定(新穎的$原創的$裝飾性的産品外觀設計的設計者’可

根據本法規定的條件與要求獲得專利& 在美國’裝飾性是産品

外觀獲得外觀設計專利保護的條件之一’裝飾性或者主要是裝
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本文認爲!外觀設計定義中的"富有美感#更確切的含義是"爲了美感$% "爲了美

感$或者主要是"爲了美感$設計的産品外觀!屬於外觀設計專利的保護客體&’爲

了功能$或者主要是"爲了功能$設計的産品外觀!則不屬於是外觀設計專利的保

護客體% 本文建議!在(專利審查指南)中應當增加以下規定!由功能或者主要由功

能決定的産品外觀以及實際使用中處於隱藏狀態的産品外觀不屬於外觀設計專

利保護的客體%
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飾性的産品外觀設計才是外觀設計專利保護的法定客體!

要讓"富有美感#承擔起將由功能或者主要由功能決定的

産品外觀排除在外觀設計 專利保護客體範圍之外的任務$"富

有美感#中的"美#就不是與"醜#相對應的概念$"富有美 感#就

不是"美#與"不美#的問題$而是産品的外觀是 "爲了美感#而設

計$還是爲了功能而設計的問題! "爲了美感#設計與"爲了功

能#設 計 相 對 應$産 品 外 觀 是"爲 了 美 感#或 者 主 要 是"爲 了 美

感#設計的$該産品外觀是外觀設計專利的保護客體%産品外觀

是"爲了功能#或者主要是"爲了功能#設計的$或者説産品的外

觀是由産品的功能或者主要是由産品的功能決定的$則該産品

外觀就不是外觀設計專利的保護客體! 如此$將"富有美感#的

産品外觀理解爲"爲了美感#而設計的産品外觀$外觀設計定義

中"富有美感#的法定 要求就能夠起到界定外觀設計專利保 護

客體範圍的應有作用!

!"#" 年版&審查指南’第四部分第五章中規定$"由産品的

功能唯一限定的特定形狀對整體視覺效 果通常不具 有 顯 著 的

影響#!!如此規定$顯然與&專利法’沒有明確規定將由功能或者

主 要由功能決定的産品外觀排除在外觀設 計專利客體 範 圍 之

外有關! 然而$僅僅在審查申請專利的外觀設計與現有外觀設

計是否相同或者相近似時$認定由功能唯一決定的産品外觀對

整體視覺效果不具有 顯著影響$並不能完全解決問題$有 時 會

産生不合理的結果! 例如$申請專利的産品外觀主要部分是由

功能決定的$ 被比較的現有外觀設計也主要是由功能決定的$

但申請專利的産品外觀的次要部分是裝飾性的$且與現有外觀

設計的裝飾性的次要部分相比不相同或者不相近似! 在這種情

况下$由於由功能決定的産品外觀部分被認作對整體視覺效果

不具有顯著影響$審查時只考慮或者主要考慮不相同或者不相

近似的裝飾性部分$這樣的結論就會是申請專利的産品外觀與

現有外觀設計不 相同或者不相近似$ 可能被認爲符 合 授 權 條

件$從而授予專利權!

但在這裡$本質上並不是申請專利的外觀設計是否與現有

外觀設計相同或者相近似的問題$而是這種主要由功能決定的

産品外觀是否屬於外觀設計專利保護客體的問題! 在審查申請

專利的産品外觀與現有外觀設計是否相同或者相近似之前$應

當先確認申請專利 的産品外觀是否是外觀設計專利的 保 護 客

體! 如果申請專利的産品外觀是由功能或者主要是由功能決定

的$則該産品外觀就不是外觀設計專利保 護的客體$就 應 據 此

駁回申請$而無須再對該外觀設計是否相同或者相近似進行審

查!

第三次修改後的&專利法’明確規定 了 外 觀 設 計 專 利 授 權

的新穎性條件和明顯區別性條件! !"$% 年版&專利審查指南’

第一部分第三章中規定$"富有美感$是指在判斷是否屬於外觀

設計專利權的保護客體時$關注的是産品的外觀給人的視覺感

受$而不是産品的功能特性或者技術效果#&!這似乎已經認識到

外觀設計定義中"富有美感#的任務是要界 定外觀設計 專 利 保

護客體的範圍$但該規 定只是原則性規定$且潜在地仍 將 是 否

"富有美感#理解爲"美#與"不美#$該規定也就不可能完成將由

功能或者主要由功能決定的産品外觀排 除在外觀 設 計 專 利 保

護客體範圍之外的任務! 况且$!%$% 年版&專利審查指南’沿襲

了 !%%’ 年版&審查指南’的規定$仍然沒有將由功能或者 主要

由功能決定的産品外觀列爲不給予外觀設計專利保護的情形$

筆者因此建議$在現行&專利審查指南’第一 部分第三章"外 觀

設計專利申請的初步審查#的 ()* 中增加"由功能或者主要由功

能決定的産品外觀屬於不給予外觀設計專利保護的情形#的規

定! 如此$"富有美感#的法定要求就能夠在外觀設計專利申請

審查中得以具體適用$由功能或者主要由功能決定的産品外觀

就能夠排除在外觀設計專利保護客體之外! *

另外$不只是在外觀設計專利申請的初步審查中$應以"富

有美感#爲法律依據$增加將 由功能或者主要由功能決 定 的 産

品外觀排除在外觀設計專利保護客體範圍之外的規定$ 而且$

在外觀設計專利的無效宣吿程序中$也應 有相應的規定$讓 社

會公衆包括競爭對手能夠以"富有美感#爲法律依據$申請宣吿

由功能或者主要由功能決定的已授權外觀設計專利權無效!

二!實際使用時處於隱藏狀態的

産品外觀設計是否可以成爲

外觀設計專利保護的客體

在美國$産品外觀具有裝飾性$有兩層含義(第 一$産 品 外
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觀是裝飾性或者主要是裝飾性的!第二"産 品外觀是人們 所 關

注的事項# 所謂産品外觀是人們所關注的事項"是指常態使用

狀態下裝飾性産品的外觀是人們關注的事項# 常態使用狀態是

指産品從其生産出來或者組裝完成開始" 到該産品最終損毀$

損耗或者消失終止的過程# 對於實際使用時處於隱藏狀態的産

品"美國法院的觀點是"通常情况下"外觀設計不能因爲産品在

實際使用時處於隱藏狀態而不具有可專利性# 雖然幾乎所有的

産品製造完成後或安裝使用時"均是可見 的"但這並不能 使 在

實際使用時總處於隱藏狀態的産品外觀 可以正當地 獲 得 外 觀

設計專利權# 但前述經驗規則並不是決定性的"在具體案件中"

必須詢問在該産品生命過程中是否存在一個階段"該産品的外

觀是受人們關注的事項# 也就是説"如果在産品製造完成後與

安裝於隱藏狀態之前的某一階段"産品的裝飾性外觀是受人們

關注的"則該種裝飾性就可以提供可專利性的基礎# !

將%富有美感&的産品外觀理解爲%爲了美感&而設計的産

品外觀後"如同美國一樣"還應進一步要求’%爲了美感&而設計

的産品外觀是産品常態使用狀態下人們所關注的事項# 如果常

態使用狀態下"人們對産品的外觀並不關 注"就沒有必要 對 該

種産品的外觀給予專利保護# 因爲旣然人們對該類産品外觀並

不關注"也就沒有必要給予該類産品外觀 以壟斷權"以鼓 勵 人

們對該類産品外觀進行不斷的創新# 産品外觀在常態使用狀態

下是人們關注的事項體現了%爲了美感&而 設計的産品外 觀 的

內在要求#

但對於産品實際使用時處於隱藏狀態的産品外觀"筆者認

爲美國的做法並不合理# 對於在最終實際使用時處於隱藏狀態

的産品"人們關注的是其功能"而非其産品的外觀"即使在被隱

藏之前"該種産品的外 觀可能會爲人們所關注"但該種産 品 的

眞正價値在於在實際使用狀態中發揮其功效"沒有必要因爲産

品的外觀在被隱藏之前的某一時段可能爲人們所關注"就對該

種外觀提供專利壟斷權#

在 "# $% &%’’ 案中"美國聯邦巡迴上訴法院認爲"因爲在

被吃掉之前裝飾性維他命藥片的外觀會爲人們所關注"該種裝

飾性的維他命藥片外觀就可以成爲外觀設計專利保護的客體#

筆者認爲"對於要被吃掉的維他命藥片"需 要鼓勵創新的 是 藥

本身"而不是藥片形狀 的裝飾設計"因此對於最終要被吃 掉 的

維他命藥片的外觀"無需提供外觀設計專利保護# 筆者贊同美

國專利商標局申訴委員會的觀點’即使産品的外觀在該産品的

商業生命過程中的某一階段是可以被觀察的"只要該産品在實

際使用過程中其外觀是不可見的"該産品的外觀就不是外觀設

計專利的法定保護客體# (

我國現實的情况是"有大量的實際使用時處於隱藏狀態的

産品外觀被授予專利權#筆者於 )*+) 年 , 月 )+ 日在國家知識

産權局官網上檢索"得到名稱含有%型材&字樣的外觀設計授權

專利 )-(./ 項"名稱含有%空調壓縮機&字樣的外觀設計授權專

利 +), 項"名 稱 含 有%012 散 熱 器&字 樣 的 外 觀 設 計 授 權 專 利

// 項# 這些含有%型材&$%空調壓縮機&$%012 散熱器&字樣的

産品大多在實際使用時處於隱藏狀態"對該類産品的外觀均沒

有必要給予外觀設計專利保護# 而實際專利授權中"該類産品

的外觀設計專利大量存在#

以橫截面形式表現的型材類産 品 的 外 觀 是 否 應 當 受 外 觀

設計專利的保護"是一個有爭議的問題# )**+ 年版(審查指南)

中規定"型材産品的橫斷面是産品的要部 3# )*+* 年版(專利審

查指南)與 )**( 版(審查指南)有同樣的規定’%在型 材的橫斷

面週邊構成慣常的矩形的情况下"型材橫斷面其餘部分的變化

通常更具有顯著的影響&4#可見"(審查指南)已認可橫截面形式

表現的型材類産品的外觀可以獲得外觀設計專利的保護#

有觀點認爲"橫截面形式表現的型材類産品的外觀可以成

爲外觀設計專利保護的客體"並進一步認爲"%由於型材類産品

的絶大部分功能是用於支撑和揷接各種不同類型的建材"如玻

璃$橡膠封條$金屬連接件$塑料連接件等等"因此型材類産 品

的發明創造" 全部着眼於設計型材作爲支撑件的各種形狀"包

括型材連接揷接的各種溝槽和凸起的扣邊"以及各部位之間最

合理的搭配關係" 這些因素的總和構成了型材截面的形狀"也

是人們對型材發明創造的惟一部分"型材截面的不同形狀決定

着型 材在使用狀態下與其他連接件的不同支 撑關係 和 連 接 關

係"型材産品的使用功能"全部在型材的截面形狀上體 現 出 來

**保護的關鍵點是型材産品的截面# 如果我們只考慮型材的

外表形狀"而不考慮型材的截面形狀"實際 上是無法保 護 型 材

産品特定的使用功能的"帶來的後果只能是扼殺人們硏究開發

新型材的積極性"不利於型材技術的進步"有悖於專利 法 的 立
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法宗旨!" !

筆者認爲#上述觀點明顯是不能成立的" 首先#如果眞是

$型材截面的不同形狀決定着型材在使用狀態下與其他連接件

的不同支撑關係和連接關係!# 那麼型材截面的形狀就完全是

由功能決定的# 該種截面形狀就不是外觀 設計專 利 保 護 的 客

體% 其次#即使某些截面形狀不是或者主要不是由功能決定的#

而是裝飾性的#但型材的截面在型材最終實際使用狀態下是不

可見的#即處於隱藏 狀態#也沒有必要提供專利壟斷權去鼓 勵

對這些裝飾性形狀的創新" 第三#&決定着型材在使用狀態下與

其他連接件的不同支撑關係和連接關係!的型材截面的技術方

案應是發明或者實用新型專利保護的客體#如果滿足發明或實

用新型專利的授權條件#其可以獲得發明或者實用新型專利權

的保護% 不給橫截面形式表現的型材類産品外觀提供外觀設計

專利保護# 並不會導致扼殺人們硏究開發 新型材 積 極 性 的 後

果#也並非不利於型材技術的進步#更不會 有悖於專利法 的 立

法宗旨% 外觀設計專利的立法目的不在於促進技術進步#而在

於 促進産品外觀的審美創造# 不存在不提供 外觀設 計 專 利 保

護#就不利於型材技術進步的問題%

筆者建議#在現行’專利審查指南(第一部分第三章$外觀

設計專利申請的初步審查!的 "#$ 中增加$實際使用處隱藏狀態

的産品屬於不給予外觀設計專利保護的情形!的規定% 同樣#不

只是在外觀設計專利申請的初步審查中要有前述規定# 而且#

在外觀設計專利的無 效宣吿程序中#也應有相應的規定#以 便

在初審不愼通過獲得授權後#社會公衆包括競爭對手可以依據

規定申請宣吿相應的外觀設計專利權無效%

三!侵權案件中如何處理由功能或者

主要由功能決定的專利外觀設計

筆者認爲#在外觀設計專利侵權案件中#法院不負責審查

主張權利的專利外觀設計是否由産品的 功能或者主 要 由 産 品

的功能決定% 如果被吿認爲原吿主張權利的專利外觀設計是由

産品的功能或者主要由産品的功能決定的#被吿可以申請宣吿

相應外觀設計專利權無效#審理侵權案件的法院可根據被宣吿

無效的可能性#視具體情况確定案件是否中止審理%

在進行侵權判斷時#如果主張權利的專利外觀設計包含了

功能性設計特徵但整體外觀並非主要由功能決定#在這種情况

下#筆者認爲可借鑒 美國法院的做法)在證明了被控侵權 外 觀

設計與專利外觀設計在整體視覺效果上實質性相似後#還應要

求原吿專利權人進一步證明#這種視覺效果上的實質性相似是

基於專利外觀設計與被控侵權外觀設計所共有的裝飾性特徵% %&

根據’最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法

律若干問題的解釋(第 ’’ 條的規定#在判斷外觀設計是否相同

或者近似時# 對於主要由技術功能決定的設計特徵不予考慮%

司法解釋的規定與’審查指南(中 $由産品的功能唯一限定的特

定形狀對整體視覺效果通常不具有顯著的影響!的規定基本一

致% 然而#如前文所述#適用上述規定進行侵權判斷時#在某些

情况下#可能會出現不合理的結果%

在審理侵權案件過程中#如果外觀設計專利産品在實際使

用時處於隱藏狀態#即使被吿已向專利複審委員會申請宣吿相

應 的專利權無效#法院也沒有必要中止案件 的審理#而可 以 直

接認定侵權指控不能成立% 因爲産品在實際使用時是否處於隱

藏狀態是容易認定的# 同一案件中通常不會出現這種情况)專

利複審委員會認定産品在實際使用時處於非隱藏狀態#而法院

認爲産品實際使用時處於隱藏狀態% 此時#法院可以以産品在

實際使用時處於隱藏狀態爲由#認定不存在消費者在視覺上是

否混淆的問題#也即無須對外觀設計是否相同或者相近似作出

裁判#從而直接認定外觀設計專利侵權指控不能成立% !
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