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2024-13-3-024-024

某啤酒工贸有限公司诉国家知识产权局、马某军外观设计专利

权无效行政纠纷案

——专利法第二十三条第三款中“在先合法权利”的认定

关键词 行政 外观设计专利权无效 在先合法权利

基本案情

马某军是名称为“啤酒罐”、专利号为201830256268.0的外观设计

专利专利权人。专利申请日为2018年5月28日，授权公告日为2018年12月

18日。该外观设计的罐身突出显示“V8”文字。某啤酒工贸有限公司是

第22475245号“V8”注册商标的权利人，该商标申请日期为2016年12月

30日；初步审定公告日期为2018年7月27日，注册日期为2018年10月28日

。某啤酒工贸有限公司以该专利不符合专利法第二十三条第三款的规定

为由，请求国家知识产权局宣告该专利权无效。国家知识产权局于

2020年11月3日作出第46751号无效宣告请求审查决定，维持该专利权有

效；某啤酒工贸有限公司不服，向北京知识产权法院提起诉讼。

北京知识产权法院一审认为，某啤酒工贸有限公司自核准注册之日

才取得“V8”注册商标的专用权，晚于该专利的申请日，并非在该专利

申请日之前已经取得的注册商标专用权，亦不会构成该专利的在先权利

冲突，故于2022年6月28日作出（2021）京73行初2743号行政判决：驳回

某啤酒工贸有限公司的诉讼请求。某啤酒工贸有限公司不服，提出上诉

。最高人民法院于2023年9月22日作出（2023）最高法知行终42号行政判

决：一、撤销北京知识产权法院（2021）京73行初2743号行政判决；二

、撤销国家知识产权局第46751号无效宣告请求审查决定；三、国家知识

产权局就某啤酒工贸有限公司针对专利号为201830256268.0、名称为
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“啤酒罐”的外观设计专利提出的无效宣告请求重新作出审查决定。

裁判理由

法院生效裁判认为，专利法第二十三条第三款关于“授予专利权的

外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突”的立法

目的是，避免外观设计专利的实施与他人在先的合法权利相冲突。凡是

因该外观设计的实施可能侵害他人在先权利的情形，均属于该款规定的

规制范畴。因此，在审理外观设计专利权授权确权行政纠纷案件中，对

于专利法第二十三条第三款规定的“合法权利”不宜作狭义解释，一般

情况下，只要依法享有的、在该专利申请日之前已经取得并在提起专利

无效宣告请求时维持有效的权利或者利益，均应包括在内。商标权是专

利法第二十三条所称的在先取得的合法权利之一。商标可区分为注册商

标和未注册商标，商标权人对其注册商标依法享有专用权，对其通过使

用已与其取得对应关系，且实际上起到区分商品或服务来源的作用的未

注册商标，亦享有合法权益。

本案某啤酒工贸有限公司所主张的在先权利包括对“V8”标识的在

先使用所享有的在先权益。某啤酒工贸有限公司的前身大理某公司在啤

酒产品上使用和宣传“大理啤酒V8”“大理V8”标识在该专利申请日之

前已长达12年，具有较高知名度和影响力，消费者已经将“大理啤酒

V8”“大理V8”理解为大理某公司的“V8”啤酒，进而将“V8”标识与

大理某公司逐步形成一定的特定联系。而且，马某军居住生活地亦位于

该啤酒的主要销售地区，客观上存在模仿、复制在先申请的商标标识的

可能。可以认定该专利不符合专利法第二十三条第三款的规定，故改判

撤销一审判决，判令重新作出决定。

裁判要旨

外观设计专利授权确权行政纠纷案件中，在本专利申请日之前已经
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取得，在提起专利无效宣告请求时仍然合法存在的权利或者利益，均构

成专利法第二十三条第三款规定的“在先合法权利”。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第23条第3款（本案适用的是2009年10月

1日施行的《中华人民共和国专利法》第23条第3款）

一审：北京知识产权法院（2021）京73行初2743号行政判决

（2022年6月28日）

二审：最高人民法院（2023）最高法知行终42号行政判决（2023年

9月22日）


