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1070601有關第 101305165N01 號「酒瓶」設計專利舉發事

件（105年度行專訴字第 55號）（判決日：106.10.20） 

爭議標的：專利權人非專利申請權人 

系爭專利：「酒瓶」設計專利 

相關法條：專利法（102年 1月 1日施行）第 5條第 2項、第 7條第

3項及第 141條第 1項第 3款 

【判決摘要】 

無法證明訴外人王伯綸係系爭專利之設計人，故訴外人無法轉讓系

爭專利申請權予參加人（被舉發人阿里山製酒股份有限公司）；亦無

法證明系爭專利由天明公司或王伯綸出資委由原告設計，並約定系

爭專利申請權歸屬天明公司或王伯綸或其等指定之參加人，既無法

證明參加人係系爭專利申請權人，則參加人具名為系爭專利之專利

申請權人洵有未洽，原處分為舉發不成立之處分即有未合，訴願決

定予以維持，亦非妥適，是原告請求撤銷訴願決定及原處分，為有

理由，應予准許。 

一、案情簡介 

(一)案件歷程：參加人（專利權人）阿里山製酒股份有限公司於

民國 101年 9月 4日以「酒瓶」向智慧局申請設計專利，智

慧局於 102年 5月 14日審定核准專利。原告（舉發人）以系

爭專利有違核准時（102年 1月 1日施行）之專利法第 141

條第 1項第 3款之規定，對之提起舉發事件。案經智慧局審

查，於 104年 12月 31日以（104）智專三（一）03039字第

10421781740號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原

告不服，向經濟部提起訴願，經經濟部以 105年 5月 27日經

訴字第 10506305960號決定駁回，原告仍未甘服，向智慧財

產法院提起行政訴訟，智慧財產法院以 105年度行專訴 55號

行政判決將訴願決定及原處分均撤銷，命智慧局另為適法之

處分。 

(二)系爭專利內容：系爭專利之造形係瓶身中央具有一圓形貫通

鏤空，整體瓶身呈現渾圓之設計，瓶蓋採用平頂再搭配紋路
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的設計，瓶蓋之外型與瓶身整體呈現直立、寬瓶、中間鏤空、

渾圓之視覺效果。（見附圖 1） 

(三)主要舉發證據：證據 2為 100年 7月 1日原告與天明製藥股

份有限公司之相關電子郵件（包含附圖 2-1、2-2之酒瓶設計

圖），證據 3為阿里山製酒股份有限公司之公司登記資料，證

據 4為領先奈米製藥生技股份有限公司之公司登記資料，證

據 5為天明製藥股份有限公司之公司登記資料，證據 6為天

明製藥股份有限公司銷貨資料，證據 7為 100年 4月原告舉

證所完成之酒瓶設計資料。 

(四)法院撤銷智慧局原處分理由摘要： 

1.在參加人申請系爭專利之前，原告已完成附圖 2、3之酒瓶

設計圖，且提供附圖 2-1及附圖 2-2「阿里山 77〬頂級高粱

酒」之酒瓶設計圖予天明公司，天明公司先訂購酒瓶36支，

嗣由日月潭公司名義再訂 2,000支酒瓶，難認訴外人王伯綸

係系爭專利之設計人。本件於系爭專利申請日之前，原告

既已完成並提供附圖 2-2「阿里山 77〬頂級高粱酒」酒瓶

之設計圖予天明公司，並經天明公司董事長王伯綸選定，…

天明公司係使用原告提供之酒瓶設計，僅就酒瓶款式之挑

選及其上文字之字型及酒精濃度表示意見，俱見前述，實

難認定訴外人王伯綸有參與原告前開酒瓶之設計，而依系

爭專利之申請文件記載專利申請權人係參加人，設計人為

王伯綸，有系爭專利申請書在卷可按，即與事實未合。 

2.系爭專利與原告附圖 2-2「阿里山 77〬頂級高粱酒」酒瓶

為實質相同之設計，參以前揭原告提出與天明公司酒瓶交

易之相關資料，原告主張系爭專利設計人非為天明公司董

事長王伯綸，應屬可採。依專利法第 5條規定，專利申請

權原則上屬設計人所有，故專利權人應取得專利申請權人

之轉讓設計專利權。承上，訴外人王伯綸既非專利申請權

人，其自亦無法轉讓系爭專利申請權予參加人。 

3.綜上所述，無法證明訴外人王伯綸係系爭專利之設計人，

故訴外人王伯綸無法轉讓系爭專利申請權予參加人；…既

無法證明參加人係系爭專利申請權人，則參加人具名為系

爭專利之專利申請權人洵有未洽，原處分為舉發不成立之
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處分即有未合，訴願決定予以維持，亦非妥適，是原告請

求撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。 

二、主要爭點及分析檢討 

(一)主要爭點：系爭專利證據 2至 7是否可證明參加人非為系爭

專利申請權人？ 

(二)原處分認定： 

1.被告認為在無明顯證據得以證明原告為系爭專利唯一之設

計人的基礎下，原告所稱「阿里山公司由王伯綸讓與取得

之申請權為不合法」一事尚有爭議，即使原告可被列為設

計人之一，則系爭專利之申請權是否定歸原告所有，仍有

私權上之爭執。參酌最高行政法院 89年度判字第 1752號

判決書，其中載明「…專利申請權與專利權同，亦屬私法

上之權利。申請專利，須係專利申請權人始得為之，專利

專責機關審查申請案件，固須依…相關規定，審認申請人

是否為專利申請權人，但並無確定專利申請權作為私權究

竟誰屬之效力…利害關係人始主張其為專利申請權人而申

請人則非是，檢附證明文件提起異議者，即生私權誰屬之

爭執，除依所附證明文件即足推翻先前所為專利申請權人

為申請人之認定外，專利專責機關不得就事涉私權爭執之

專利申請權人誰屬予以裁斷…」，以及依被告 2013年版專

利審查基準第五篇舉發審查之第一章 4.3.1.1第 3段「…對

於專利申請權之私權歸屬，非專利專責機關所得管轄且屬

事實認定，利害關係人如有疑義或認為侵害其權益，應循

司法救濟程序解決…」。 

2.訴願會認為舉發參加人、訴外人王伯綸及訴願人三者之間

就出資聘請或受聘之認定產生爭執，其智慧財產權之歸屬

亦因三方未有明確之契約書而難以認定；另訴願人與參加

人間之法律關係應定性為「委託設計製造」（Original Design 

Manufacture，簡稱 ODM）」，…倘若訴願人確有收取設計費，

訴願人既為 ODM廠商，並依前述 ODM合約設計之酒瓶應

係供產業上利用（製造代工）之設計，…，則訴願人是否

全無轉讓該設計及其專利申請權之意，確有爭議。…訴願

人所提證據 2至 7，尚不足以證明關係人非屬合法得申請系
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爭專利之專利申請權人，原處分機關認定系爭專利未違反

核准時專利法第 141條第 1項第 3款之規定，所為舉發不

成立之處分，尚無違誤，應予維持。 

(三)判決認定： 

1.智慧財產法院認為本件系爭專利於申請日之前，原告既已

完成並提供附圖 2-2「阿里山 77〬頂極高粱酒」酒瓶之設

計圖予天明公司，並經天明公司董事長王伯綸選定，已見

前述，顯見訴外人王伯綸接觸原告之酒瓶設計在先，且依

原告與天明公司往來電子郵件，天明公司係使用原告提供

之酒瓶設計，僅就酒瓶款式之挑選及其上文字之字型及酒

精濃度表示意見，俱見前述，實難認定訴外人王伯綸參與

原告前開酒瓶之設計，而依系爭專利之申請文件記載專利

申請人係參加人，設計人為王伯綸，有系爭專利申請書在

卷可按…，即與事實未合。「…對於專利申請權之私權歸屬，

非專利專責機關所得管轄且屬事實認定，利害關係人如有

疑義或認為侵害其權益，應循司法救濟程序解決」。 

2.專利申請權與專利權同，亦屬私法上之權利。申請專利，

必須係專利申請權人始得為之（同法第 22條第 1項、第 105

條、第 112條參照），專利專責機關審查申請案件，固須依

同法第 5條、第 7條、第 8條等相關規定，審認申請人是

否為專利申請權人，但並無確定專利申請權作為私權究竟

誰屬之效力。是專利專責機關依申請人提出之資料認定其

為專利申請權人，並其專利符合專利要件而為暫准專利之

審定並公告後，利害關係人始主張其為專利申請權人而申

請人則非是，檢附證明文件提起異議者，即生私權誰屬之

爭執，除依所附證明文件即足推翻先前所為專利申請權人

為申請人之認定外，專利專責機關不得就事涉私權爭執之

專利申請權人誰屬予以裁斷，其審定異議不成立而通知異

議人檢附有確定私權效力之調解、仲裁或判決文件申請變

更權利人名義者，自屬正當。（最高行政法院 89年度判字

第 1752號判決參照） 

3.本件原告聲請命被告更正系爭專利之設計人暨申請人為原

告之處分，乃關於系爭專利申請權歸屬認定，為民事私權

糾紛事項，非得由被告或訴願機關認定，應經由民事訴訟
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程序以私權歸屬認定，待權利歸屬確定後，真正權利人始

得執法院判決向主管機關申請核發專利證書，非得藉由行

政訴訟程序確定私權歸屬。本件原告雖對參加人就系爭專

利申請權及專利權之歸屬提起民事確認之訴，獲得第一審

勝訴判決，…惟被告爭執民事判決尚未確定，揆諸前開最

高行政法院判決意旨，仍待確認原告為真正權利人之民事

判決確定後，原告始得執法院判決向被告申辦系爭專利權，

非得藉由本件行政訴訟程序請求更正系爭專利權歸屬。 

(四)分析：被告原處分與智慧財產法院行政判決均有引用 89年最

高行政法院 1752號之判決理由，咸認專利申請權與專利權同

屬私法上之權利。申請專利，必須係專利申請權人始得為之，

專利專責機關審查申請案件，固須依…相關規定，審認申請

人是否為專利申請權人，但並無確定專利申請權作為私權究

竟誰屬之效力…利害關係人始主張其為專利申請權人而申請

人則非是，檢附證明文件提起異議者，即生私權誰屬之爭執，

除依所附證明文件即足推翻先前所為專利申請權人為申請人

之認定外，專利專責機關不得就事涉私權爭執之專利申請權

人誰屬予以裁斷。本件智財法院行政判決並未確認專利申請

權之歸屬，僅載明被告應俟前開確認系爭專利申請權及專利

權之民事確認判決確定後，另為適法之處分。系爭專利之申

請專利文件形式上並無瑕疵，尚難認定原專利權人之申請權

不適格，然被告對於舉發證據 2至證據 7等兩造之間往來的

私文書，不易判斷其真偽而足以逕行推翻先前所為專利權人

之認定，最終仍致原處分遭智慧財產法院撤銷實屬非戰之

罪。 

三、總結 

(一)認定專利申請權之歸屬目前法制仍採雙軌制 

專利申請權，指得依本法申請專利之權利，專利申請權人，

除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、

設計人或其受讓人或繼承人，專利法第 5條設有規定。而專

利申請權及專利權，均得讓與或繼承，同法第 6條第 1項亦

有明文。又倘設計專利權人為非設計專利申請權人者，專利

專責機關應依舉發撤銷其設計專利權，並限期追繳證書，無
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法追回者，應公告註銷，為現行專利法第 141條第 1項第 3

款分別定有明文。惟本局受理專利之申請，至許可專利為止，

乃階段性行為，而自申請案繫屬於智慧財產局後，智慧財產

局准否專利，固係其依據專利法規，本於專業知識，在法律

所賦予之裁量餘地空間內所為之公法上行為，惟在申請案繫

屬於智慧財產局之前，究竟何人為真正專利權人，何人得提

出申請，常涉及私人間之私法關係或糾紛，例如僱傭、承攬、

繼承、冒名、剽竊等，此等權益糾紛之釐清，常非專利專責

機關所得判斷，且此種權益之糾紛，亦僅存在於爭議之私人

間，非存在於私人與專利主管機關間（例如專利專責機關撤

銷專利、否准專利等），自屬私人間之民事糾葛，因此，專利

申請時所載申請人，是否為真正專利申請權人，應由專利申

請案之申請人自負相關法律責任，專利專責機關於審查階段

並不作實質認定。依上列現行法制設計，對於專利申請權之

歸屬，當事人可檢具事證，依循專利舉發或民事訴訟兩種救

濟管道予以確認。 

(二)建議當事人宜循民事訴訟管道確認專利申請權歸屬 

設計專利權人非專利申請權人之爭執固然為專利法第 141條

第 1項第 3款明定得提起舉發之事由，惟因事涉私權糾紛，

且兩造間之書信往來或契約等證明文件多半屬私文書，本局

僅能就書面內容作形式審查，其真實性不易判斷，對於產品

生命週期較短之設計專利而言，真正專利權人欲經由舉發程

序確認專利申請權恐怕緩不濟急，且曠日廢時延誤商機。另

查，本局 2017年版舉發審查基準 5-1-44頁載明「專利權經專

利申請權人或專利申請權共有人於該專利案公告之日起 2年

內，以違反本法第 12條第 1項規定或專利權人為非專利申請

權人之事由提起舉發，並於舉發撤銷確定後 2個月就相同創

作申請專利者，得援用該經撤銷確定之專利權申請日為其申

請日，以避免因該專利已喪失新穎性致無法維護其權利。該

2個月之法定期間係為避免法律關係處於不確定狀態，真正

專利申請權人或專利權共有人應儘快提出申請，逾越前述法

定期間提出申請者，所為之申請不受理」，故真正專利權人如

採舉發管道可能因逾時致使專利權無法回復，建議當事人宜



7 

 

循民事訴訟管道確認專利申請權歸屬，等到確認判決後再向

本局辦理權利移轉，較為妥適。
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附圖 1 系爭專利主要圖式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附圖 2 證據 2 主要圖式 

 

 

 

立體圖 
左側視圖 

俯視圖 

證據 2-1 

證據 2-2 


