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CAFC 確認設計專利因功能性及顯而易見性而無效之

決定 

2022/11/01   葉雪美 

長久以來，在設計專利侵權訴訟中，被告將功能性設計與非顯

而易見性用來作為專利權無效的積極抗辯，在這前提概念下，一個

不是裝飾性的設計不具可專利性，而設計是否具有裝飾性，應就個

案的基礎事實個別處理，必須藉由發明專利或關於設計取決於功能

性考量因素的分析加以證明。設計專利被推定有效，因此，尋求在

簡易判決中使設計專利無效的請求方必須提交非常明確和令人信服

的無效事實證據，否則，法院將無法做出無效的判斷1。 

在設計專利有效性和侵權分析中都出現了所謂的功能性原則。

概括地說，該原則旨在確保設計專利不會壟斷本應由發明專利壟斷

的專利。近年來，功能性在美國設計專利侵權訴訟中有效性的角色

日益吃重，實有探討之必要。地方法院在 Golden Eye Media
2案件中

以功能性和顯而易見性為由裁定 D828 專利無效。2022 年 6 月 22

日，CAFC 支持地方法院的裁定也確認了替代設計因素的重要性。

本文就該判決在設計專利功能性及顯而易見性判斷法理和原則加以

分析探討。 

  

                                                      
1
 參見 Spigen Korea Co. v. Ultraproof, Inc., 955 F.3d 1379, 1383 (Fed. Cir. 2020).。 

2
 參見 Golden Eye Media USA, Inc.v. Trolley Bags UK Ltd., 525 F.Supp.3d 1145（SD Cal. 2021） 

https://content.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2050791773&pubNum=0000506&originatingDoc=I205f5bb0862e11eb9851e09b8b034c3a&refType=RP&fi=co_pp_sp_506_1383&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=32a81d378fa044f48a88e9ac80c9a342&contextData=(sc.PracticalLaw)#co_pp_sp_506_1383
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Golden Eye Media USA, Inc., v. Trolley Bags UK Ltd.

案件 

事實背景 

一家英國公司 Trolley Bags銷售普通購物車（亦稱為手推車）也

銷售與手推車一起使用的可重複使用購物袋。2015 年 3 月，Trolley 

Bags UK 公司（TB UK）開始在美國推廣和銷售，他們的可重複使

用購物袋，並在美國建立了據點，他們的購物袋在數百家 Bed Bath 

& Beyond 商店出售。Berghoff 公司主張他們是 Trolley Bags 產品在

美國的獨家經銷商。且以「TROLLEY BAGS」為商標在美國各地營

銷和銷售 Trolley Bags 的可重複使用購物袋。2017 年 2 月 28 日，

USPTO 核准了 Trolley Bags 公司申請一項名為「可折疊袋」的設計

專利 USD779,828（如圖 1 左側，簡稱 D828 專利），其中的權利請

求項是「可折疊袋的裝飾性設計」。這種款式的包在英國被稱為

「手推車購物袋」（如圖 1 右側），用於購物車（手推車）中，以

可重複使用的方式維持前後秩序。 

 

圖 1 Trolley Bags公司的 USD 779,828購物袋的設計專利 
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Golden Eye Media USA 公司（GEM）擁有並經營位於加州卡爾

斯巴德（Lotus Sustainables）的家族企業，該公司的目標在降低塑料

袋的用量。該公司業務的一部分在銷售環保物品，包括可重複使用

的購物袋。2017 年 7 月，TB UK 向 GEM 發出停止銷售函，主張 

GEM 銷售 Lotus Bags 侵害了 D828專利。 2018 年 9 月，GEM 隨後

在加州南區地方法院對 TB UK 提起宣告性判決訴訟。GEM 請求法

院裁定 (1) GEM 沒有侵害 D828專利，(2) D828專利因 (a) 先前技藝

Doyle 和 Brennan 的顯而易見性，和 (b) 功能性設計而專利無效，以

及 (3 ) GEM 沒有侵害 TB UK 的普通法商標。雙方隨後提出即決判

決。2018 年 9 月，GEM 在地方法院尋求對 TB UK 作出宣告性判

決。地方法院以功能性和顯而易見性為由裁定 D828 專利無效。TB 

UK不服地方法院的裁決，上訴至 CAFC。 

功能性設計學說與判斷原則 

美國專利法規定設計專利保護的是實施於工業產品的應用設

計， 而不是純藝術創作；大部分的工業產品都具有實用性功能，否

則該產品無法在商業市場中立足。不能因物品具有實用功能而認為

該物品不是設計專利保護之標的。例如：有些設計同時對於「吸引

人的外觀」及「商業上的實用性」都有貢獻，這種設計具有可提升

「物品的實用價值以及外觀價值」的功用3。因此，這種設計不但可

申請發明專利，同時也可提出設計專利的申請。設計專利是否為功

能性設計，不是要論究物品本身是否具有實用功能，而是要討論物

品設計的主要考慮因素，是功能性因素還是裝飾性因素，例如：市

面上銷售的椅子都有基本的實用功能，但不能因此就認 定所有的椅

子設計都是功能性設計，一個可以執行實用功能的設計， 可能也符

                                                      
3
 參見 In re William Schnell, 18 C.C.P.A. 812; 46 F.2d 203; 1931 CCPA LEXIS 42 (CCPA 1931)。 
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合設計專利的規定，可以取得設計專利的保護。物品的實用功能與

功能性設計是不一樣的，功能性設計是指創作該設計的考量因素是

實用目的、操作功能、或使之產生較佳的運作、或是會影響物品 之

品質或成本。 

功能性學說是由判例法創建的，以防止使用設計專利來保護實

用特徵，這是發明專利的範疇。當法院意識到所有產品設計都包含

實用功能時，他們開始明白不能僅僅因為請求保護的設計具有與之

相關的一項或多項實用功能而使設計專利無效。隨著時間的推移，

法院意識到，如果替代設計（看起來與請求保護的設計不一樣的產

品），則產品設計的實用性特徵不能被設計專利壟斷。執行基本相

同的功能，替代設計的存在是無可爭辯的證據，用客觀證據證明，

設計專利不會壟斷實用特徵，僅壟斷整體設計的特定外觀，包括這

種實用性特徵的外觀。 
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Sport Dimension 案件的功能性五因素檢測 

這是在確定侵權之前確定設計專利權利請求範圍的一種非常重

要的分析方法。也就是說，所有功能性元素都有一個特定的外觀。

並且無論實用元素在視覺上多麼重要，在確定侵權時，它與被控產

品的外觀相結合，與所有其他主張的元素的外觀相結合。換言之，

在確定侵權時，會考慮所有要求保護的元素的外觀方面，無論是否

實用。不久之後，這種方法得到了 CAFC的確認。 

Sport Dimension 案件4中，Coleman 是一家戶外運動器材公司，

銷售一系列產品，包括個人漂浮設備。Coleman 擁有「個人漂浮裝

置」的 USD623,714 設計專利（如圖 2 左側，D714 專利）。Sport 

Dimension 是一家運動設備和服裝公司，銷售水上運動相關設備，包

括其  Body Glove®  系列個人漂浮設備。該公司的  Body Glove®  

Model 325 產品（如圖 2 右側）被指控侵害 D714 專利。不過，Sport 

Dimension 在加州中區地方法院提起了一項宣告性判決訴訟，請求判

決其沒有侵害 D714 專利並且該專利無效。 

地方法院依據 Sport Dimension 的請求解讀 D714 專利範圍如

下：個人漂浮裝置的裝飾性設計，如圖 1-8 所示和描述，除了左右

臂章和側面軀幹變細，它們是功能性的而不是裝飾性的。不過，

CAFC 反對這種解讀，因為它不允許將 Ethicon 請求保護的設計元素

排除在外。CAFC 同意應提出專利範圍解讀，並且臂章和錐形側面

具有功能性而非裝飾性目的，但認為地方法院將這些功能性元素從

專利範圍解讀中完全移除是錯誤的。 

                                                      
4
 參見 Sport Dimension, Inc. v. Coleman Co., Inc., 820 F.3d 1316, 1322(Fed. Cir. 2016)。 
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圖 2 Coleman 的 D714專利與被告的個人漂浮裝置之比對 

從 Sport Dimension 案開始，CAFC 進一步支持確定專利設計中

哪些元素具有功能性的框架。為此，法院從功能性的專利無效方面

借用了營業外裝的一個檢測，即 Berry Sterling五個因素5：(1)受保護

的設計是否代表最佳設計；(2)替代設計是否會對指明物品的效用產

生不利影響；(3)是否有任何相對應的發明專利；(4)廣告是否吹捧設

計的特定特徵具有特定功效；(5)以及設計中是否有任何元素或整體

外觀顯然不是由功能性決定的。 

法院發現了 Berry Sterling 幾個因素表明，該專利的臂章和軀幹

側面逐漸變細的設計具有功能性的作用。看看其他類似的設計，獲

得專利的臂章和軀幹似乎是個人漂浮裝置的最佳可用設計。Coleman 

還提交了一份發明專利申請（如圖 3），其中涵蓋了這些特徵的功

能性。 

                                                      
5
 參見 Berry Sterling Corp. v. Pescor Plastics, Inc., 122 F.3d 1452, 1455 (Fed.Cir.1997)。 
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圖 3 Coleman關於個人漂浮裝置的發明專利 

法院說明：因此，我們著眼於 D714 專利中公開的 Coleman 個

人漂浮裝置的整體設計，以確定正確的權利範圍解讀。該設計包括

三個相互連接的矩形的外觀（如圖 2）。它是極簡的，幾乎沒有裝飾

性。設計包括臂章的形狀和側面軀幹逐漸變細，在某種程度上它們

有助於設計的整體裝飾。然而，正如我們上面所討論的，臂章和軀

幹側面逐漸變細是出於功能性目的，因此事實認定者在確定侵權時

不應關注這些元素的特定設計，而應關注這些元素對設計整體裝飾

的貢獻。由於設計的許多功能性元素和極少的裝飾，相應地，權利

請求項的整體權利請求範圍較窄。 

替代設計檢測在確定功能性方面的作用 

法院如何確定設計專利是否被不當用作發明專利？為了評估整

體設計是否具有不允許的功能性設計，當今大多數法院都採用了一

種簡單、直接、客觀可確定的檢測——替代設計檢測。也就是說，

如果要求保護的設計具有執行基本相同功能的替代設計，則確鑿的
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證據表明性保護的設計沒有壟斷該功能，再次維持所謂的通道原

則。考慮到功能學說的基本政策來支持這一點：防止外觀設計專利

壟斷只能由實用專利保護的功能（實用）特徵。這種替代設計檢測

的美妙之處在於它是客觀可確定的。專利權人只需提供此類替代設

計的證據即可。 

最早採用替代設計檢測的案件之一是 Bergstrom v.Sears, Roebuck 

& Co.,案件6，相關的是壁爐爐排（如圖 4）的設計專利，法院說

明：無可否認的證據表明，管狀壁爐爐排有許多可能的設計解決方

案，這些壁爐爐排根據對流熱原理運行……。…功能考慮可能很好

地決定了管狀壁爐爐排的一般「C」形。這並不意味著功能性目的

總是決定在 Bergstrom 設計中發現的配置，或者任何基於對流熱原

理運行的管狀壁爐爐排看起來都是一樣的............就壁爐爐排設計的

外觀而言，無數的替代方案，以及就構成整體設計的元素而言存在

的變量，得出的結論是，Bergstrom 專利在功能性並非無效。法院還

承認，僅僅因為一項外觀設計具有某種功能，它並不會喪失設計專

利保護的資格。 

                                                      
6
 參見 Bergstrom v. Sears, Roebuck and Co., 496 F. Supp. 476（D. Minn. 1980）。 

 



9 

 

圖 4 Bergstrom 的 USD 228,728設計專利與其它的可行方案 

在某些情況下，設計專利無效，因為沒有替代設計可以實現與

專利設計基本相同的功能。這樣的案例是 Best Lock Corp. v. ILCO 

Unican Corp.,
7
 中的專利設計是一種鑰匙片毛坯（如圖 5），法院在說

明替代設計檢測後，得出結論認為，這種鑰匙片設計的任何其他形

狀都不會配合其對應的鍵槽/鎖，因此該設計專利被認定無效。 

 

圖 5 Best Lock的 Des 327,632設計專利 

  

                                                      
7
 參見 Best Lock, 94 F.3d at 1566 (“A design is not dictated solely by its function when alternative designs 

for the article of manufacture are available.”。 
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地方法院對於 D828 專利的功能性審理 

地方法院裁定 D828 專利無效，因為它的設計是由功能性決定

的。TB UK回應稱地方法院誤用了 Sport Dimension案件與功能相關

的五因素檢測。TB UK 辯稱，地方法院未能解決有爭議的因素，有

利於他們，而非請求方，並在認定專利設計是「由功能性決定」而

不是「完全由功能性決定」時應用了錯誤的法律標準。作為回應，

GEM 則主張，地方法院在認定專利受功能性支配時，正確應用了 

Sport Dimension檢測及法律標準。 

CAFC 指出將審查地方法院的裁決是否存在明顯錯誤，並概述

了用於確定設計是否由功能性決定的五因素。法院考慮是否(1)最佳

設計是受保護的設計，(2)替代設計會對指定物品的實用性產生不利

影響，(3)是否有任何相對應的發明專利，(4)該設計將任何特定功能

吹捧為具有特定功效，並且(5)設計中的任何元素或整體外觀顯然不

是由功能決定的。原告的專家 Fletcher 測量了每一個包的尺寸，將

它們與購物車的尺寸進行比較，他得出結論，「被告袋子的深度是功

能性的，由功能性決定，因為它們的設計適合標準尺寸購物車的容

量」。 

最佳設計和替代設計 

原告主張，與最佳和替代設計有關的第一個和第二個因素有利

於認定被告的 D828 專利設計是由功能性決定的，因為「有專利的

設計清楚地代表了任何提議替代設計的最佳可用設計，而這些替代

設計對影響專利設計的功能。」被告回應說，有替代設計可以實現

與 D828 專利的購物袋比例相同的功能目的，例如：選擇使用兩個

購物袋而不是一個，這確立了「請求保護的設計不是由功能性決定
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的。原告回應說，「通過擴大袋子的設計來改變袋子的設計並不是

一個真正的選擇，因為它會對指定物品的實用性產生不利影響。」 

雙方都依賴 Ethicon 案8作為支持替代設計因素對法院認定 D828

專利功能無效的原因的支持或反對。在 Ethicon 案中，CAFC 院強

調，僅僅因為外觀設計專利中請求保護的產品具有功能性目的，並

不意味著整個外觀設計本身在功能上是無效的。Ethicon 原告起訴被

告涉嫌侵犯幾項發明和設計專利，這些專利與「使用高頻振動刀片

產生的超聲波能量切割組織和血管的手術器械」有關。在上訴中，

CAFC 對該專利進行了解讀，並撤銷了地方法院基於功能性的無效

認定。它認為「地方法院使用過高的抽象程度評估了主張的設計，

重點關注底層物品的無人認領的實用性特徵，而不是主張的底層物

品的裝飾性設計」。在驗證專利時，法院重申，被告「沒有通過明

確和令人信服的證據表明沒有替代設計......允許底層超聲波剪切機發

揮其預期功能。」9
 

在評估主張的設計是否作為功能性無效時，CAFC審查了地方

法院對替代設計的分析。專利權人「提供了替代裝飾設計的證據，

這些設計可以提供與底層超聲波剪切機相同或相似的功能」，試圖

證明該設計在功能性並非無效。然而，CAFC的結論是，首先，地

方法院基於「替代設計沒有同樣好地工作，顯然描述了外科醫生對

某些基本設計概念的偏好，沒有功能上的差異不同設計的超聲波剪

切機。因此，該決定需要撤銷，因為在功能分析下，偏好是不適當

的考慮因素。其次，要被視為替代方案，替代設計必須簡單地提供

                                                      
8
 參見 Ethicon Endo-Surgery v. Covidien, Appeal No. 14-1370 (Fed. Cir. 2015)。 

9
 參見 Ethicon，796 F.3d at 1331。 

https://content.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2036839631&pubNum=0000506&originatingDoc=I205f5bb0862e11eb9851e09b8b034c3a&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=048dc7a002bd45adb7da98ed5cb216f7&contextData=(sc.PracticalLaw)
https://content.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2041148317&pubNum=0004072&originatingDoc=I205f5bb0862e11eb9851e09b8b034c3a&refType=PA&docFamilyGuid=I4f8e1600023a11e7be63f87c3bc07a6a&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=048dc7a002bd45adb7da98ed5cb216f7&contextData=(sc.PracticalLaw)
https://content.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2041148317&pubNum=0004072&originatingDoc=I205f5bb0862e11eb9851e09b8b034c3a&refType=PA&docFamilyGuid=I4f8e1600023a11e7be63f87c3bc07a6a&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=048dc7a002bd45adb7da98ed5cb216f7&contextData=(sc.PracticalLaw)
https://content.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2036839631&pubNum=0000506&originatingDoc=I205f5bb0862e11eb9851e09b8b034c3a&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=048dc7a002bd45adb7da98ed5cb216f7&contextData=(sc.PracticalLaw)
https://content.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2036839631&pubNum=0000506&originatingDoc=I205f5bb0862e11eb9851e09b8b034c3a&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=048dc7a002bd45adb7da98ed5cb216f7&contextData=(sc.PracticalLaw)
https://content.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2036839631&pubNum=0000506&originatingDoc=I205f5bb0862e11eb9851e09b8b034c3a&refType=RP&fi=co_pp_sp_506_1331&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=7255a656d4214355a3bd509364cbcc0f&contextData=(sc.PracticalLaw)#co_pp_sp_506_1331
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「相同或相似的功能能力」。這是因為「要獲得專利，不能只有一

種可能的裝飾形式的物品可以發揮其功能。 

在本案中，TB UK 提出的替代設計的唯一證據是他們的袋子可

以更小或更大這樣它們會或不會裝滿整個購物車。然而，它們仍具

有相同的形狀，例如，矩形和結構。法院認為，與 Ethicon 不同，即

使某些外科醫生更喜歡一種設計，也可以使用替代設計來實現相同

的目的，在本案中，另一種設計——例如三角形或圓形的不同形狀

的袋子，會直接影響袋子的功能，因為需要更多或更少的袋子，妨

礙水平桿的易用性，或者使袋子更難攜帶。替代設計可能會影響拉

桿包的實用性和成本。例如：如果袋子尺寸較小，它們將無法攜帶

盡可能多的產品，這將直接影響它們的實用性。然而，較小的包也

可能更輕、更容易攜帶並且價格更便宜10。在 In Inwood Labs 案件

11，美國最高法院的 O’Connor 法官提出來的功能性特徵定義，「一

般而言，產品的特徵是物品使用或達成該物品之目的所不可或缺

的，或是會影響該物品的成本或品質，該特徴則為功能性特徴12。或

者，如果被告增加袋子的尺寸，一個推車中的袋子會減少，每一單

獨的袋子會更重，袋子的成本可能會更高。被告提出的一種替代設

計（例如，改變尺寸）似乎直接影響了 D828 專利的功能，這有利

於發現功能性。 

CAFC 站在 GEM 一邊，認為地方法院在認定 D828 專利的設計

具有功能性，並沒有犯明顯的錯誤。請求保護設計的水平桿用於將

袋子直立在推車中。替代設計將對袋子系統的功能產生直接和不利

                                                      
10
 參見 Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc. , 456 US 844, 850-51, n.10, 102 S.Ct. 2182, 72 L.Ed.2d 606 

(1982)。 
11
 參見 In Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc., 456 U.S. 844, 851 (1982）。 

12
 同前註。 

https://content.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1982124667&pubNum=0000780&originatingDoc=I205f5bb0862e11eb9851e09b8b034c3a&refType=RP&fi=co_pp_sp_780_850&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=048dc7a002bd45adb7da98ed5cb216f7&contextData=(sc.PracticalLaw)#co_pp_sp_780_850
https://content.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1982124667&pubNum=0000780&originatingDoc=I205f5bb0862e11eb9851e09b8b034c3a&refType=RP&fi=co_pp_sp_780_850&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=048dc7a002bd45adb7da98ed5cb216f7&contextData=(sc.PracticalLaw)#co_pp_sp_780_850
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的影響。這一發現有利於根據 Sports Dimension 檢測的第一、第二和

第五個因素認定專利無效。關於第三個因素，地方法院認定，屬於

TB UK 的 Doyle 在愛爾蘭不屬於發明專利，Brennan 專利也不屬於

TB UK。基於這些調查結果，法院認為這一因素不利於或反對無

效。原告還主張，Doyle 專利將 D828 專利的每個材料元素都描述為

功能性的，這意味著被告無法克服其專利中請求保護的材料元素的

功能性證據。因此，Trolley Bags 的產品的功能性似乎與在 Best 

Lock中發現鑰匙片毛胚無效的功能性一樣。 

相對應的發明專利 

Doyle專利是 Paul Doyle 於 2009年 9月 18日提交的愛爾蘭專利

申請 No. S2009/0718是針對「可重複使用的袋子系統」，2010年 8月

18 日公告13，Doyle 專利（如圖 6）已在 2018 年 9 月過期，但當時

所有者顯示為「Trolley Bags Ltd」，Doyle 專利是 Trolley Bags自己的

專利。原告指出，被告「甚至沒有試圖爭辯說 Doyle 沒有明確請求

保護各種設計元素」，而是辯稱 Doyle 專利不應僅僅因為發明人在起

訴 D828 專利。原告還主張，Doyle 專利將 D828 專利每個材料元素

都描述為功能性的，這意味著被告無法克服其專利中請求保護的材

料元素的功能性證據。 

                                                      
13
 參見 Irish Patent Application No. S2009/0718. 

https://eregister.ipoi.gov.ie/HttpHandler/Handler.ashx?HandlerType=PDF&DocumentType=PT&DocumentI

d=22647959。 
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圖 6 Irish Patent Pub. 2009/0718（Doyle專利） 

儘管法院在解釋 D828 專利時遵循了附圖，但法院將有爭議的

權利請求項描述為一種可折疊的織物袋，底部有網眼，頂部有兩個

提手，沒有口袋。原告 GEM 主張，「選擇袋子的尺寸是基於兩個

考慮：一個是購物車，另一個也是實際用途，比如太大或太小。」

原告指出，Trolley Bags 的專家「提出了替代設計，例如更大的袋子

或尺寸更淺的袋子，但這樣的設計肯定不是最好的設計」，並且會

「對專利設計的功能性產生不利影響」。如前所述，原告在簡報中

提到的唯一替代設計是袋子或多或少，大小不一。更少的袋子會使

袋子更重，更難攜帶。更多的袋子會使每個袋子更輕，但也會限制

每個袋子可以容納的物品的大小和數量。因此，法院認為兩個袋子

的尺寸 (1) 大致相等，並且 (2) 並沒有強烈支持它是最佳設計，除非

原告提及的尺寸僅限於袋子的寬度（例如，因此它們適合放在購物

車中）而不是深度。話雖如此，替代設計的因素似乎直接影響袋子

系統的功能，這有利於認定專利無效。 

功能性元素廣告 

原告主張，設計專利的保護標的是以整體視覺外觀的裝飾性設

計為對象，被告的「廣告宣傳了專利設計的實用性和功能性優勢，



15 

從而確認 D828 專利在功能性上是無效的」。TB UK 在廣告提到了

袋子的耐用性，它們可以加快結賬時間，以及它們減輕了「打開袋

子的麻煩」。這些廣告強調純粹的功能性而非裝飾性特徵。此外，廣

告宣傳袋子如何散開並散佈在購物車上，這是由於水平桿。網站還

宣稱「每個耐用的袋子最多可容納 15 公斤，旨在讓您的購物之旅更

輕鬆、更方便」，以及不同尺寸的袋子被宣傳為適合來自不同商店的

不同尺寸的購物車。被告回應說(1)即使廣告宣傳了所主張設計的某

些元素的實用性，也不會因為「純粹功能性」而導致所主張的設計

無效，和 (2) 原告關於廣告的論點僅限於律師的論點而不是實際的

證據。原告反駁指出，被告的反對意見並未對吹捧袋子特定功能特

徵的廣告提出異議。因此，儘管 Fletcher 先生所關注的包的尺寸不

是所主張的設計的一部分，但法院仍然同意被告的拉桿包廣告宣傳

了該設計的功能性特徵。因此，這個因素有利於發現功能性。這些

廣告證實了 D828專利的設計是由功能性決定的。 

在本案中，「廣告宣傳設計的特定功能具有特定的效用。」14被

告包的廣告將它們描述為「一個完整的系統，由 4 個不同尺寸的可

重複使用的袋子與 Velcro 連接在一起，用於在您的商品被掃描時在

結賬時包裝雜貨店。」他們詳細說明「 顏色編碼的袋子簡單地散開

並散佈在任何超市手推車的頂部，讓您以您想要的方式打包。廣告

還指示用戶「將大袋子放在一端，用於裝較大、較輕的物品，而將

較小、較重的物品放在前面的小袋子中。」雖然這些廣告提到了包

包的設計或裝飾方面，例如顏色，但它們不可否認地吹捧包包的實

用性。原告目前的網站還宣稱「每個耐用的袋子最多可容納 15 公

斤，旨在讓您的購物之旅更輕鬆、更方便」。它吹噓「這個簡單的

系統可以將結賬時間減半，因為包裝更快、更容易，而且沒有打開

                                                      
14
 參見 Sport Dimension, 820 F.3d at 1322。 

https://content.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2038692279&pubNum=0000506&originatingDoc=I205f5bb0862e11eb9851e09b8b034c3a&refType=RP&fi=co_pp_sp_506_1322&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=5a70b68dcacc4a688714e56651d82289&contextData=(sc.PracticalLaw)#co_pp_sp_506_1322
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袋子的麻煩。15」原告的專家 Fletcher 指出，被告的網站顯示（如表

1）不同尺寸的袋子被宣傳為適合來自不同商店的不同尺寸的購物

車。 

表 1 不同尺寸的袋子適合不同商店不同尺寸的購物車 

 

表 2 TB UK購物袋設計適合標準尺寸購物車的容量 

 

專家 Fletcher 還測量了每個購物袋的尺寸，將它們與購物車的

尺寸進行比較的結果（如表 2），被告袋子的深度是功能性的，由功

能決定，因為它們的設計適合標準尺寸購物車的容量。法院指出，

D828 專利本身的審查表明，專利中沒有提到袋子的尺寸和尺寸，因

此，它們不是受保護的特徵。然而，廣告提到了購物袋的耐用性，

可以加快結賬時間，以及減輕了「打開袋子的麻煩」。這些廣告強調
                                                      
15
 參見 https://trolleybags.com/trolley-bags-product-ranges/trolley-bags-original/. 
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純粹的功能性而非裝飾性特徵。此外，廣告宣傳袋子如何散開並散

佈在購物車上。因此，儘管 Fletcher 所關注的購物袋的尺寸不是所

主張的設計的一部分，但法院仍然同意被告的拉桿包廣告宣傳了該

設計的功能特徵。這個因素有利於發現功能性。 

據上分析，法院得出結論：(1)D828 專利設計代表最好的設計；

(2)替代設計會對特定物品的效用產生不利影響；(3)有相應的發明專

利；(4)被告人的廣告宣傳該外觀設計的特定特徵具有特定實用性；

(5)包的顏色和標誌似乎是設計或整體外觀中唯一明顯不受功能支配

的元素。這些因素有利於得出被告的拉桿箱由功能決定的結論。具

體來說，尺寸、把手、桿子和網眼似乎都主要用於功能性而非裝飾

性目的。 

CAFC 發現這些認定並沒有明顯錯誤，因此確認了地方法院基

於功能性的無效認定。TB UK 回應稱，地方法院沒有考慮提出的替

代方案，法院認為這些替代方案是不必要的。TB UK 討論了兩種可

能的替代設計，但 CAFC 確定地方法院正確處理了替代設計，因為

TB UK 僅提出了袋子可以更大或更小的替代設計，而這些替代方案

將直接影響實用性。 

地方法院的顯而易見性的審理及判斷原則 

美國專利法第 103 條規定，作為可專利性的條件，獲准專利的

發明必須具備非顯而易知性（non-obviousness）：「如果請求保護的

發明與先前技藝之間的差異使得要求保護的發明與先前技藝之間存

在差異，則可能無法獲得要求保護的發明專利。整個發明在要求保

護的發明的有效申請日之前對於要求保護的發明所屬領域的通常知

識者而言是顯而易見的。」MPEP §1504.03 中清楚說明，最高法院
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在 Graham v. John Deere Co., 案16中所概述用以引導顯而易知性評估

的基礎事實調查，也可適用於設計專利。 

為了審查類似的製品是否具有與爭議中請求保護的設計專利相

同的設計特徵，法院經由最高法院在 Graham 案中確立顯而易見性

評估的基礎事實調查的四要素，也適用於設計專利：(A)確定先前技

藝的內容及範圍(B)確定請求標的與先前技藝之間的差異(C)決定該

領域通常技藝的水平(D)評估任何非顯而易知性的客觀證據。法院通

過分析美國最高法院提出的 Graham 因素進行事實調查，通過審

查：(1)先前技藝的範圍和內容；(2)先前技藝與爭議權利請求的差

異；(3)相關領域的通常知識水平；(4) 非顯而易見性的相關客觀次要

考慮，包括[a] 商業上的成功，[b] 長期感覺到但未解決的需求，和 

[c] 其他人的失敗.....
17。 

在 High Point Design
18

 的案件中，CAFC解釋說，在評估設計專

利的潛在顯而易見性時，事實認定者採用兩個不同的步驟：首先，

必須找到一個設計特徵基本相同的單一主要先前技藝參考文獻作為

請求保護的設計；其次，一旦找到主要參考文獻，其他參考文獻可

用於對其進行修改，以創建與要求保護的設計具有相同整體視覺外

觀的設計。第一步，法院必須 (i) 識別整個專利設計所產生的正確視

覺印象；(ii) 確定是否有一個單一的參考可以創造「基本相同」的視

覺印象。 

  

                                                      
16
 參見 Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1,148 USPQ 459（1966）。 

17
 參見 KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 406, 127 S.Ct. 1727, 167 L.Ed.2d 705 (2007) ，

(quoting Graham v. John Deere Co. of Kan. City, 383 U.S. 1, 17-18, 86 S.Ct. 684, 15 L.Ed.2d 545 (1966)) 
18
 參見 High Point Design LLC v. Buyers Direct, Inc., 730 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2013)。 

https://content.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2012126122&pubNum=0000780&originatingDoc=I205f5bb0862e11eb9851e09b8b034c3a&refType=RP&fi=co_pp_sp_780_406&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=32a81d378fa044f48a88e9ac80c9a342&contextData=(sc.PracticalLaw)#co_pp_sp_780_406
https://content.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1966112593&pubNum=0000780&originatingDoc=I205f5bb0862e11eb9851e09b8b034c3a&refType=RP&fi=co_pp_sp_780_17&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=32a81d378fa044f48a88e9ac80c9a342&contextData=(sc.PracticalLaw)#co_pp_sp_780_17
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確認主要參考資料 

CAFC 還處理了 TB UK 關於地方法院基於顯而易見性認定無效

的上訴。TB UK 辯稱，地方法院應該發現事實問題阻止即決判決的

認定以及地方法院使用 Doyle 作為主要參考的決定。被告 TB UK 在

他們的論點中指出，USPTO 已經確定 Doyle 在重新審查期間沒有使

先前技藝無效，並且 Doyle 專利與 D828專利的設計差異太大而不能

用作主要參考。TB UK 主張 USPTO 的結論破壞了法院的結論，即

不存在實質性事實的真正問題。不過法院認為，Doyle 專利還包括

一個矩形（儘管角度較小）袋子，兩個桿子連接在袋子相對兩側的

頂部，把手連接在袋子的側面，「基本上相同的視覺印象」，細微的

差異並不妨礙這一結論作為法律問題，因此，Doyle 專利有資格作為

主要參考。而且，Fletcher 的專家報告中說明，他檢索了 RCD 設

計，「RCD 是歐盟設計專利保護的一種形式，類似於美國設計專

利」，而「Doyle 愛爾蘭專利授權類似於美國實用專利，他認為 US 

5,531,366 發明專利（Strom 專利）、RCD002682302-0001（0001 設

計，如圖 7）及 Doyle 專利在所有元素方面都是相同的，並且基本

相同由於「整體相似」，都可以做為主要參考資料。另外，雙方還參

考了 Timothy P. Brennan 於 1990 年 8 月 2 日提交的美國專利號 

5,046,860，作為次要參考資料。 

https://content.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996367250&pubNum=0004074&originatingDoc=I205f5bb0862e11eb9851e09b8b034c3a&refType=PA&docFamilyGuid=I18dd08c072cd11d7ba84e3942a4b620d&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=048dc7a002bd45adb7da98ed5cb216f7&contextData=(sc.PracticalLaw)
https://content.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996367250&pubNum=0004074&originatingDoc=I205f5bb0862e11eb9851e09b8b034c3a&refType=PA&docFamilyGuid=I18dd08c072cd11d7ba84e3942a4b620d&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=048dc7a002bd45adb7da98ed5cb216f7&contextData=(sc.PracticalLaw)
https://content.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1991310538&pubNum=0004074&originatingDoc=I205f5bb0862e11eb9851e09b8b034c3a&refType=PA&docFamilyGuid=I03ae49c0749211d79ccbd455e2fa80ef&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=048dc7a002bd45adb7da98ed5cb216f7&contextData=(sc.PracticalLaw)
https://content.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1991310538&pubNum=0004074&originatingDoc=I205f5bb0862e11eb9851e09b8b034c3a&refType=PA&docFamilyGuid=I03ae49c0749211d79ccbd455e2fa80ef&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=048dc7a002bd45adb7da98ed5cb216f7&contextData=(sc.PracticalLaw)
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圖 7 原告專家 Fletcher 檢索的相關先前技藝 

顯而易見性兩部分檢測的第一部分也需要兩部分評估：作為

「第一步」的一部分，法院必須同時(1)識別整個專利設計所產生的

正確視覺印象；(2) 確定是否有一個單一的參考可以產生基本相同的

視覺印象19。至於第一步的第一個子步驟，法院必須「辨別由 D828

專利創造正確的視覺印象」。因此，設計專利的權利請求項通常是

藉由圖式比書面權利解讀更好地表示。然而，法院不需要像發明專

利案件那樣進行正式的權利範圍解讀。 

如前所述，法院認為 D828 專利權利請求項是針對「如圖所示

和描述的可折疊袋的裝飾性設計」。其所附的所有圖式都顯示了一個

袋子（而不是袋子系統），因此，法院將權利請求項和視覺印象解釋

為一個袋子而不是袋子系統，袋子的視覺印象顯示了一個矩形或盒

形袋子，袋子的邊緣顯示了實線，兩個桿子連接在袋子的頂部相對

兩側，把手連接在袋子上向上延伸並越過兩極。提手與袋子相連的

部分有虛線，還有其他虛線似乎表示陰影。並明確指出，「圖中所示

的虛線是為了說明環境結構而包括在內，並不構成要求保護的設計

                                                      
19
 參見 High Point, 730 F.3d at 1312 (internal quotations omitted); see also Durling, 101 F.3d at 103。 

https://content.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2031524661&pubNum=0000506&originatingDoc=I205f5bb0862e11eb9851e09b8b034c3a&refType=RP&fi=co_pp_sp_506_1312&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=5a70b68dcacc4a688714e56651d82289&contextData=(sc.PracticalLaw)#co_pp_sp_506_1312
https://content.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996256323&pubNum=0000506&originatingDoc=I205f5bb0862e11eb9851e09b8b034c3a&refType=RP&fi=co_pp_sp_506_103&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=5a70b68dcacc4a688714e56651d82289&contextData=(sc.PracticalLaw)#co_pp_sp_506_103
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的一部分。」總之，視覺印象是一個矩形袋子，帶有相對的平行桿

和連接在袋子頂部的把手。 

第一步的第二個子步驟，法院必須決定是否存在產生「基本相

同」視覺印象的主要參考。法院不得在沒有主要參考的情況下以顯

而易見性為由使設計專利無效。因此，為了完成明顯性分析的第一

步，法院在辨別出正確的視覺印象後，必須確定先前技藝設計是否

有資格作為主要參考20。只有在法院發現「先前技藝中的一些建議，

以使用次要參考文獻的特徵修改基本設計」時，法院才會繼續考慮

次要參考文獻21。換言之，在沒有初步參考的情況下，法院需要進行

第二步，不得認定該專利無效。例如，在 Durling 案件中，推翻地區

法院的決定，即記錄中不包含與所主張的設計產生『基本相同的視

覺印象』的先前技藝設計，以及沒有參考，以顯而易見的理由使外

觀設計專利無效是不恰當的。」 

法院應將設計專利與其他參考文獻並排比較，以確定兩種外觀

設計是否產生相同的視覺印象。將要考慮求保護的設計圖像與主張

的主要參考圖像進行比較。與……發明專利不同，獲得專利的裝飾

設計除了其視覺外觀外沒有其他用途，其範圍「僅限於申請圖紙中

顯示的內容」。因此，在先前技藝參考以確定裝飾設計的可專利性

時，重點必須放在外觀而不是用途上。 

D828專利於 2015 年 11 月 18 日申請，因此對先前技藝的審查將

涉及將審查在該日期之前的專利申請。原告引用的先前技藝包括

（1）註冊共同設計編號 001726472-0001（RCD 0001）；(2) 註冊共

同設計編號 001726472-0002（RCD 0002）；(3) Doyle 專利，原告認

                                                      
20
 參見 Spigen, 955 F.3d at 1383。 

21
 參見 Hupp v. Siroflex of Am., Inc., 122 F.3d 1456, 1462 (Fed. Cir. 1997)。 

https://content.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996256323&pubNum=0000506&originatingDoc=I205f5bb0862e11eb9851e09b8b034c3a&refType=RP&fi=co_pp_sp_506_104&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=5a70b68dcacc4a688714e56651d82289&contextData=(sc.PracticalLaw)#co_pp_sp_506_104
https://content.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2041148317&pubNum=0004072&originatingDoc=I205f5bb0862e11eb9851e09b8b034c3a&refType=PA&docFamilyGuid=I4f8e1600023a11e7be63f87c3bc07a6a&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=b342780df56a4fa186e47d93dd097d57&contextData=(sc.PracticalLaw)
https://content.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2050791773&pubNum=0000506&originatingDoc=I205f5bb0862e11eb9851e09b8b034c3a&refType=RP&fi=co_pp_sp_506_1383&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=5a70b68dcacc4a688714e56651d82289&contextData=(sc.PracticalLaw)#co_pp_sp_506_1383
https://content.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1997183888&pubNum=0000506&originatingDoc=I205f5bb0862e11eb9851e09b8b034c3a&refType=RP&fi=co_pp_sp_506_1462&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=5a70b68dcacc4a688714e56651d82289&contextData=(sc.PracticalLaw)#co_pp_sp_506_1462
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為 Doyle 專利是主要參考，被告承認 RCD 0001、RCD 0002 和 

Doyle 專利符合先前技藝，但對 Doyle 專利是主要參考文獻提出異

議。被告辯稱，「Doyle 沒有創造出與被告的 D828 專利基本相同的

視覺印象」，因此，不具備作為顯而易見性挑戰所必需的「主要參

考」的資格。被告的專家主張，因為不同的手柄設計和位置；長度

和設計不同的水平桿；以及較少的矩形形狀和比例，得出 Doyle 專

利不是主要參考的結論。然而，法院分析 Doyle 專利，包括一個矩

形（儘管角度較小）袋子，兩個桿子連接在袋子相對兩側的頂部，

把手連接在袋子的側面，「基本上相同的視覺印象」（如圖 8），因

此，法院認為 Doyle 專利有資格作為主要參考。細微的差異並不妨

礙這一結論作為法律問題。 

 

圖 8 D828專利與 Doyle專利在外觀上的比較 

GEM 回應，主張地方法院的決定正確，Doyle 專利是主要參考

資料，Brennan 是次要參考資料，可與  Doyle 專利結合以創建與

D828 專利相同的整體視覺外觀。在設計專利中顯而易見性的確定需

要兩步驟審查，以確定本領域通常知識的設計者是否會結合先前技

藝來創建相似的視覺外觀。第一步是確定與請求保護的設計具有基

本相同設計特徵的單一參考。這需要法院從整體上看待「專利設計
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所創造的視覺印象」。在第二步，可以使用其他參考來修改主要參

考，以創建與請求保護的設計相同的整體視覺外觀。 

次要參考修改主要參考創建與 D828 專利相同的整體視覺外

觀 

「對於設計專利，對顯而易見性的最終調查是請求保護的設計

是否對設計相關類型物品的普通設計師來說是顯而易見的。為認定

設計專利明顯無效，法院必須進行兩步檢測，即發現 (1) 存在主要

參考文獻，「其設計特徵與請求保護的設計基本相同」，以及 (2) 

的原因，例如：先前技藝參考，也存在修改主要參考的設計用以創

建與請求保護的設計具有相同整體視覺外觀的設計22。專家 Fletcher

在報告中說明，因為 Strom 和 D828專利具有基本相同的設計特徵。

他認為一位該領域通常知識的設計者（DOSITA） 將被激發將 Strom

（實施例 1）與 RCD 0001 結合起來，從而獲得 D828 專利（如圖

9），D828專利飾演而易見的。 

 

圖 9 D828專利與主要及次要參考資料之比對 

原告主張，D828 專利和 Doyle 專利之間的唯一區別是袋子長度

上垂直延伸的詳細手柄縫合的存在。然而，原告指出，Brennan 專利

參考文獻中存在相同的手柄縫合。因此，原告主張「假設的組合幾

                                                      
22
 參見 High Point Design LLC v. Buyers Direct, Inc. , 730 F.3d 1301, 1311-12（Fed. Cir. 2013）。 

https://content.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2041148317&pubNum=0004072&originatingDoc=I205f5bb0862e11eb9851e09b8b034c3a&refType=PA&docFamilyGuid=I4f8e1600023a11e7be63f87c3bc07a6a&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=7255a656d4214355a3bd509364cbcc0f&contextData=(sc.PracticalLaw)
https://content.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2041148317&pubNum=0004072&originatingDoc=I205f5bb0862e11eb9851e09b8b034c3a&refType=PA&docFamilyGuid=I4f8e1600023a11e7be63f87c3bc07a6a&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=048dc7a002bd45adb7da98ed5cb216f7&contextData=(sc.PracticalLaw)
https://content.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2041148317&pubNum=0004072&originatingDoc=I205f5bb0862e11eb9851e09b8b034c3a&refType=PA&docFamilyGuid=I4f8e1600023a11e7be63f87c3bc07a6a&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=048dc7a002bd45adb7da98ed5cb216f7&contextData=(sc.PracticalLaw)
https://content.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2041148317&pubNum=0004072&originatingDoc=I205f5bb0862e11eb9851e09b8b034c3a&refType=PA&docFamilyGuid=I4f8e1600023a11e7be63f87c3bc07a6a&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=048dc7a002bd45adb7da98ed5cb216f7&contextData=(sc.PracticalLaw)
https://content.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2041148317&pubNum=0004072&originatingDoc=I205f5bb0862e11eb9851e09b8b034c3a&refType=PA&docFamilyGuid=I4f8e1600023a11e7be63f87c3bc07a6a&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=048dc7a002bd45adb7da98ed5cb216f7&contextData=(sc.PracticalLaw)
https://content.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2031524661&pubNum=0000506&originatingDoc=I205f5bb0862e11eb9851e09b8b034c3a&refType=RP&fi=co_pp_sp_506_1311&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=32a81d378fa044f48a88e9ac80c9a342&contextData=(sc.PracticalLaw)#co_pp_sp_506_1311
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乎與 D828專利相同」（如圖 10所示）。另外，原告指出，RCD 0001

設計參考文獻中存在與 D828 專利相同的手柄縫合，因此。Doyle 專

利與和 RCD 0001 設計的假設組合與幾乎與 D828 專利相同」（如圖

11所示）。 

 

圖 10 Doyle專利與 Brennan專利組合成 D828專利之示意圖 

 

圖 11 Doyle專利與 RCD 0001設計組合成 D828專利之示意圖 

CAFC 同意 GEM 的 D828 專利被正確地認定是顯而易見的。

CAFC 認為，地方法院對 Doyle 專利的使用與其先例一致。在發現

Brennan 專利是正確的次要參考資料時，法院指出：Brennan 專利包

含與 D828專利相似的手柄縫合，這些手柄與 Doyle 的袋子形狀和手

柄相結合，將創造出與 D828專利所主張非常相似的購物車袋。 

  

https://content.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2041148317&pubNum=0004072&originatingDoc=I205f5bb0862e11eb9851e09b8b034c3a&refType=PA&docFamilyGuid=I4f8e1600023a11e7be63f87c3bc07a6a&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=048dc7a002bd45adb7da98ed5cb216f7&contextData=(sc.PracticalLaw)
https://content.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2041148317&pubNum=0004072&originatingDoc=I205f5bb0862e11eb9851e09b8b034c3a&refType=PA&docFamilyGuid=I4f8e1600023a11e7be63f87c3bc07a6a&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=048dc7a002bd45adb7da98ed5cb216f7&contextData=(sc.PracticalLaw)
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結語 

從以上分析可得知，地方法院清楚說明功能性及顯而易見性之

證據適格分析。在確認主要參考資料時，法院說明應將設計專利與

其他參考文獻並排比較，以確定兩種外觀設計是否產生相同的視覺

印象。在確認功能性的相對應發明專利，法院說明，相對應之發明

專利不需要為同一人所擁有，因為沒有發現任何一個案例表明同一

產品申請相對應之發明專利或是類似產品申請未決之發明專利必須

是由同一人所有。通常，修改的來源來自次要參考資料，且根據

CAFC 的先前案例，在先前技藝中必須有一些教示或建議，明示或

暗示要以次要參考中的設計特徵來修改主要參考的基本設計。然

而，在 Golden Eye Media 案件中，法院說明：一項發明可能是多個

現有技術參考文獻中公開的舊元素的組合，最高法院認為「常識可

以成為組合或修改先前技藝參考資料以實現專利發明的理由來源

23」。 

近幾年，法院在設計專利侵權訴訟中逐漸完善目前適用的功能

學說。從 Golden Eye Media 案件中可以得知，法院已納入以下規定

完善美國設計專利糾紛中的功能性原則。為了評估一項設計是否由

其功能性決定，CAFC 採用了五因素檢測：(1)受保護的設計是否代

表最佳設計；(2) 替代設計是否會對指定物品的實用性產生不利影

響， (3) 是否有任何伴隨的實用專利，(4)廣告宣傳具有特定實用性

的特定特徵，以及 (5) 設計中是否有任何元素或整體外觀顯然不是

由功能性決定的24。 

                                                      
23
 參見 Plantronics, 724 F.3d at 1354。 

24
 參見 Sport Dimension, Inc. v. Coleman Co., 820 F. 3d 1316, 1322 (Fed. Cir. 2016)。 

https://content.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2031192245&pubNum=0000506&originatingDoc=I205f5bb0862e11eb9851e09b8b034c3a&refType=RP&fi=co_pp_sp_506_1354&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=7255a656d4214355a3bd509364cbcc0f&contextData=(sc.PracticalLaw)#co_pp_sp_506_1354
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在評估請求保護的設計的功能性無效時，執行基本相同的功

能、替代設計的存在是無可爭辯的證據，客觀證據證明，設計專利

不會壟斷實用性特徵，僅壟斷整體設計的特定外觀，包括這種實用

性特徵的外觀。很少有設計沒有執行基本相同功能的替代設計，這

一事實不會損害所謂的通道目標。因此，競爭對手可自由地模仿物

品的實用性特徵（沒有發明專利保護的），只要它避免製造、使用

或銷售看起來與專利設計基本相同的產品。換言之，鼓勵競爭對手

設計自己的產品，而不是抄襲別人獨特而有價值的設計，從而推動

設計創新的進步。 


