中华人民共和国
浙 江 省 高 级 人 民 法 院
民事判决书

（2013）浙知终字第243号

上诉人（原审原告）兄某工业株式会社（ブ*工業株式会社），住所地日本。

被上诉人（原审被告）深圳市大某实业有限公司，住所地中华人民共和国广东省深圳市。

被上诉人（原审被告）杭州和某缝制设备有限公司，住所地中华人民共和国浙江省杭州市。

上诉人兄某工业株式会社因侵害外观设计专利权纠纷一案，不服中华人民共和国浙江省杭州市中级人民法院（2012）浙杭知初字第167号民事判决，向本院提起上诉。本院于2013年3月26日立案受理后，依法组成合议庭，并于同年4月26日进行了公开开庭审理。上诉人兄某工业株式会社的委托代理人李某、陈某、被上诉人深圳市大某实业有限公司（以下简称大某公司）的委托代理人卜某、陶某到庭参加诉讼。被上诉人杭州和某缝制设备有限公司（以下简称和某公司）经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。

原判认定：兄某工业株式会社系依照日本法律登记注册后成立。兄某工业株式会社于2004年3月23日向中华人民共和国国家知识产权局申请了一项“缝纫机”外观设计专利，授权公告日为2005年1月12日，专利号为ZL2004xxxx6760.0（以下简称本案专利），目前专利有效。本案专利产品主要由整体呈“L”形的机身和长方形底座构成，在机身上部的悬臂式臂部靠近机尾的位置有一长条形控制面板，机头正下方为针杆和压脚，机尾为带有皮带罩的皮带轮；机头靠中间位置为带多个圆形夹线器的夹线板及梯形凹槽，夹线板左上方为延伸至机头顶部的长条形装置，梯形凹槽右上方为倾斜设置的双排导线器；机尾立柱左下角为圆柱形部件，该部件右上方有横向“L”形装置和纵向跑道形装置；机尾部的皮带罩和皮带轮组合的外轮廓近似三角形，皮带轮下方为约三分之一圆弧形的护罩将其包围；底座靠近机头一侧的顶面有长方形框状的设计（本案专利视图详见附图）。

2010年2月9日，兄某工业株式会社的委托代理人在中华人民共和国上海市黄浦公证处公证人员的见证下，来到杭州市大学路的店铺内以人民币18 400元的价格购买了“dadili”牌缝纫机两台（型号为：DL-8400/8700），并取得了加盖和某公司发票专用章的《浙江省增值税普通发票发票联》一张、《证明》传真件一份、《大某公司2008年特约经销商合同》（复印件）一本、宣传资料封面一页。和某公司原审庭审中确认上述两台缝纫机系其出售；大某公司亦认可上述产品系其制造并提供（上述被诉侵权缝纫机的外形详见附图）。（2010）沪黄证经字第1367号公证书显示：通过百度网站搜索“大某公司”并进入大某公司网站，该网站产品展示区内展示了多款缝纫机产品。

2011年2月9日，中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委）作出了第16054号无效宣告请求审查决定，认定同属于兄某工业株式会社的本案专利、ZL2004xxxx7427.2号两项外观设计专利不相同也不相近似，维持ZL2004xxxx7427.2号外观设计专利有效。大某公司不服该决定提起行政诉讼。中华人民共和国北京市第一中级人民法院经审理后作出（2011）一中知行初字第1722号行政判决，撤销了专利复审委作出的第16054号审查决定。该判决认定上述两外观设计专利在臂部、立柱、皮带轮等多种设计方案中共同选择同一方案，其叠加效果使得两者具有相同的整体形状，并且容易吸引一般消费者的注意力，使得消费者得出两者设计整体相同或相近似的结论。虽然ZL2004xxxx7427.2号专利机身靠近机头的部位有一刀状面板，而本案专利的相应位置为梯形凹槽，但该刀状面板在整体形状和图案比例中所占比例不大，且属于功能性设计，其形状也为本领域惯常使用的形状，不足以对整体视觉效果产生显著影响。

兄某工业株式会社以大某公司、和某公司制造、销售的被诉侵权产品已落入其外观设计专利权的保护范围为由，于2012年2月8日诉至原审法院，请求判令：1.大某公司、和某公司立即停止制造、许诺销售、销售专利侵权产品的行为；2.大某公司赔偿兄某工业株式会社经济损失人民币20万元；3.大某公司、和某公司共同承担本案的诉讼费包括因制止侵权行为所花费的全部费用。

大某公司答辩称：1.被诉侵权产品外观采用的系现有设计，且兄某工业株式会社在有效的诉讼时效期间内没有证据显示大某公司有生产、销售及许诺销售行为；2.兄某工业株式会社在另一行政诉讼案件中已明确表示放弃本案专利，故本案中应当适用禁止反悔原则，另其已使用另一外观设计专利针对本案被诉侵权产品主张过权利，故兄某工业株式会社应对此作出合理解释；3. 兄某工业株式会社主张的经济损失没有任何事实和法律依据，对其诉请应予驳回。

和某公司答辩称：其曾经是深圳兄弟公司的代理商，后将涉案被诉侵权产品出售给兄某工业株式会社的代理人，其所有的经营行为均为合法。

原审庭审中，经比对，兄某工业株式会社认为，被诉侵权产品的整体形状和设计要点与涉案外观设计一致，两者虽然存在差别，但仍属于相近似；和某公司、大某公司则认为两者存在明显差别，不相同也不相近似。

原审法院另查明：兄某工业株式会社为本案共支出了公证费人民币4000元、购买被诉侵权缝纫机两台合计人民币18 400元。

原审法院认为，本案系侵犯外观设计专利权引发的侵权纠纷，被诉销售侵权行为地及和某公司住所地均在中华人民共和国境内的浙江省杭州市。根据《中华人民共和国民事诉讼法》（2007年修正）第二十九条的规定“因侵权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖”以及第二百三十五条规定“在中华人民共和国领域内进行涉外民事诉讼，适用本编规定。本编没有规定的，适用本法其他有关规定”，因本案被诉销售侵权行为地及和某公司住所地均在该院辖区内，故该院依法对本案具有管辖权。同时，按照《中华人民共和国民法通则》第一百四十六条第一款规定“侵权行为的损害赔偿，适用侵权行为地法律”，且双方均选择适用中华人民共和国法律，故本案应适用中华人民共和国的法律进行审理。

本案专利在有效期限内，法律状态稳定，依法应受我国法律保护。兄某工业株式会社作为专利权人，依法取得对侵犯本案专利权行为的诉权。《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款规定：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。”经原审庭审比对，虽然被诉侵权产品与本案专利均表现为：由整体呈“L”形的机身和长方形底座构成，机头正下方为针杆和压脚，机尾为带有皮带罩的皮带轮；两者的夹线器和机尾立柱上的装置等设计相同。但两者亦存在以下主要区别点：（1）机身在靠近机头的部位的设计不同。被诉侵权产品在该位置上除了设有夹线器外，还设有刀状面板；本案专利的相应位置为梯形凹槽，并未设置刀状面板。（2）机身上部的悬臂式臂部位置的设计不同。本案专利在机身上部的悬臂式臂部靠近机尾的位置有一长条形控制面板；被诉侵权产品的相应位置并未设置长条形控制面板。（3）被诉侵权产品的背面设有螺杆与弹簧组件，机身上部靠近机头一侧的悬臂式臂部位置、靠近机头一侧（左侧端）中央设有黑色圆圈；本案专利的相应位置没有上述设计。（4）机尾一侧（右侧端）带有皮带罩的皮带轮的设计不同。本案专利皮带罩和皮带轮组合的外轮廓近似三角形，皮带轮下方为约三分之一圆弧形的护罩将其包围，皮带轮上安装有皮带且皮带轮呈两层圆环状，皮带罩右下角分割为一近似等边三角形；被诉侵权产品皮带罩和皮带轮组合的外轮廓近似三角形，但皮带轮并未包裹在圆弧形的护罩内，皮带轮上未安装有皮带且皮带轮呈五层圆环状，皮带罩右下角也没有进行分割设计。针对上述相同点和不同点，原审法院认为，本案的判断主体应为对缝纫机或相类似产品的外观设计状况具有一定常识的一般消费者。对于缝纫机产品，一般消费者比较关注的设计部位在于缝纫机正面及整体的设计特征，特别是作为缝纫机主要组成部分且极容易引起注意的机头部位和悬臂式臂部的设计状况（其也是缝纫机正常使用状态时易察觉到的部位）；同时，由于缝纫机属于价值比较大的商品，一般消费者在选择该类商品时会施加更高的注意力，除了缝纫机外观，其品牌及性能等方面也会成为消费者较为关注的内容。通过上述比对可知，被诉侵权产品与涉案专利的整体形状相似，但这主要是基于缝纫机的“L”型结构以及悬臂式臂部、立柱、皮带轮、带多个圆形夹线器的夹线板的设置而成；而现有的缝纫机的“L”型结构为常用基本形态，悬臂式臂部、立柱、皮带轮、带多个圆形夹线器的夹线板等设置均是缝纫机的惯常设计。因此，一般消费者通常仅会对上述部位的形状施加一般注意力。相对而言，悬臂式臂部上设置长条形控制面板、机头部位设置刀状面板以及皮带轮、皮带罩的形状等部位的设计变化，往往会获得特别的关注且容易引起一般消费者的注意，因为这些部位属于产品正常使用时容易被直接观察到的部位并占据了一定比例。综上，该院认为，虽然被诉侵权产品与涉案专利在整体形状、悬臂式臂部、夹线板等方面具有一定的相似性，但因为两者在机头、悬臂式臂部、皮带轮等方面存在重大差别，这些差别的组合足以使两者整体视觉效果产生显著影响，已经改变了整体图案的视觉效果，普通消费者施加一般注意力就不会对两者在视觉上产生混淆或误认，故涉案被诉侵权产品与本案专利不相同也不近似，即被诉侵权产品未落入本案专利权的保护范围。兄某工业株式会社的侵权指控，因缺乏事实和法律依据，该院不予支持。据此，该院依照《中华人民共和国民法通则》第一百四十六条第一款，《中华人民共和国专利法》第十一条第二款，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律问题的解释》第十条、第十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第二百三十五条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，于2012年12月18日判决：驳回兄某工业株式会社的诉讼请求。案件受理费人民币4300元，由兄某工业株式会社负担。

宣判后，兄某工业株式会社不服，向本院提出上诉称：涉案被诉侵权产品与本案专利在产品整体外形上基本相同，而两者在悬臂式臂部、立柱、皮带轮及皮带罩的外观上选择了相同的设计方案，其叠加效果使得两者具有相同的整体外观，容易吸引一般消费者的注意力，使之得出两者近似的结论。而两者在刀状面板及长条形控制面板上的不同不足以对产品的整体视觉效果产生显著影响。故被诉侵权产品与本案专利在整体视觉效果上无实质性差异，属于近似的外观设计，前者落入了后者的保护范围。原审法院所归纳的关于被诉侵权产品与本案专利在皮带轮和皮带罩上的区别不当，对刀状面板对整体视觉效果影响的认定则与中华人民共和国北京市第一中级人民法院、北京市高级人民法院相关行政判决的认定相矛盾，就控制面板对整体视觉效果的影响的评判亦存在偏差。综上，请求二审法院撤销原判，支持其原审全部诉讼请求，并由大某公司与和某公司承担本案全部诉讼费用，其中明确其所主张的维权费用包含购买被诉侵权产品的支出人民币18 400元及公证费人民币4000元。

大某公司答辩称：原判认定的被诉侵权产品与本案专利的区别点客观存在，特别是两者在控制面板、刀状面板等方面均存在显著区别，被诉侵权产品与本案专利不相同亦不相近似，请求二审法院驳回上诉，维持原判。

和某公司未作答辩。

二审中，兄某工业株式会社向本院提交了中华人民共和国上海市第二中级人民法院（2009）沪二中民五（知）初字第40号民事判决书，拟证明该生效判决明确长条形控制面板对外观设计的整体视觉效果不产生实质性影响。经质证，大某公司认为，该证据非新的证据，且与本案没有关联，不应予以认定。

大某公司向本院提交了中华人民共和国上海市第一中级人民法院（2011）沪一中民五（知）初字第157号民事判决书，拟证明与本案的被诉侵权产品具有相同外观的产品在该案中被认定与本案专利不相同也不相近似，不构成对本案专利权的侵害。经质证，兄某工业株式会社对该证据的真实性无异议，但认为并非新证据，且该案与本案所涉的两件被诉侵权产品具有不同的外观和型号，该案尚处于二审，在本案中不应予以认定。

经审查，本院认为，兄某工业株式会社与大某公司分别提交的两份判决书，其真实性应予确认，但因均未能呈现所涉被诉侵权产品的具体外观，难以作为本案侵权成立与否的判断依据，且该两案的判决结果对本案亦无约束力，故均不予认定。

本院在二审中查明，经清查兄某工业株式会社代理人所购被诉侵权产品的包装箱，可以确认包含有皮带及多个皮带罩的组件，装配后，被诉侵权产品中带有皮带罩的皮带轮部分的设计与本案专利相对应部分基本一致，原审法院对被诉侵权产品与本案专利的主要不同点（4）的认定有误，应予纠正。本院另查明，据专利复审委于2012年10月29日下发的手续合格通知书记载：“兄某工业株式会社已于2012年9月21日提出放弃ZL2004xxxx7427.2号‘缝纫机’外观设计专利权的声明，经审查，符合专利法第9条的规定，同意放弃专利权。此声明在28卷48号专利公报上予以公告。”另，兄某工业株式会社和大某公司在二审庭审中确认，被诉侵权产品系传统机械缝纫机，而本案专利产品系数控缝纫机。二审查明的其他事实与原审判决认定的事实一致。

根据兄某工业株式会社的上诉请求和理由以及大某公司的答辩意见，本院认为双方当事人二审的争议焦点为：本案的被诉侵权设计是否落入了涉案外观设计专利权的保护范围及大某公司、和某公司可能承担的民事责任。

《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条规定，人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征应当不予考虑。产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响。被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。将涉案被诉侵权产品与本案专利视图比较，虽然两者整体均由呈“L”形的机身和长方形底座构成，在悬臂式臂部、立柱、皮带轮、带多个圆形夹线器的夹线板等处的设计均较为相似，但大量缝纫机产品具有相类似的“L”形结构，且对于缝纫机此类产品用途更偏重于实用功能的外观设计，通常要考虑产品的技术方案、实用功能、国家标准、与之配合使用的部件的形状、市场上用户所接受的产品惯常形态等等，设计空间因而受到相应限制。故因创作自由度较小，缝纫机的外观设计必然存在较多的相同或者相似之处，该类产品的一般消费者已经熟知相关产品的通常形状，因此，对于不同设计之间的相对于产品整体来说相对较小的区别，通常会注意、观察到。原审判决归纳的被诉侵权设计与本案专利的区别点（1）、（2）、（3）均客观存在，其中，最主要的区别在于被诉侵权产品作为传统机械缝纫机，在机身上部的悬臂式臂部缺乏本案专利具备的长条形控制面板的设计，而这恰是缝纫机产品正常使用时最易被直接观察到的部位，且控制面板的形状和设置位置有多种选择，本案专利中控制面板并不属于主要由技术功能决定的设计特征，故被诉侵权产品与本案专利的该项区别应予以重点考量。另外，结合被诉侵权产品相对于本案专利所特有的机头部位刀状面板、机身背面螺杆与弹簧组件及黑色圆圈的设计，上述几项区别性设计特征的累加，足以使被诉侵权产品与本案专利在整体视觉效果上产生实质性差异，故应认定被诉侵权设计未落入本案外观设计专利权的保护范围。

综上，本院认为，兄某工业株式会社的涉案外观设计专利权尚处法定有效期内，固然应受法律保护，但因涉案被诉侵权产品所采用的外观设计未落入兄某工业株式会社的本案专利权的保护范围，故大某公司、和某公司无需就其涉案被诉行为承担侵权责任。原审判决认定事实基本清楚，适用法律正确，依法应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费人民币4300元，由兄某工业株式会社负担。

本判决为终审判决。

审  判  长    周      平

代理审判员    陈      宇

代理审判员    李      臻

	二○一三年十月二十一日


本件与原本核对无异

                            书记员    阮      媛

附图：

本案专利视图
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被诉侵权产品视图

俯视图                        后视图
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立体图                         主视图
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右视图                           左视图
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