
本文旨在通過對典型案例的分析和事件演變的回顧!對公

知技術抗辯在中國司法實踐中的運用和發展作一個梳理"

一般地説!中國#專利法$%!"#$ 版&對於專利行政機 關和

法院的職能劃分!在一定程度上給公知技術抗辯在中國司法實

踐中的運用帶來中國特色" 具體地説!’專利法$第 % 條規定了

由國家專利局受理和審查專利申請!對符合’專利法$規定的發

明創造授予專利權(’專利法$第 $& 和 $" 條規定了由專利複審

委員會負責對宣吿專利權無效的請求進行審查!即負責審理專

利有效性!並作出有關專利性的決定(’專利法$第 ’( 條則規定

由人民法院和地方專利管理機關負責處理專利糾紛案件" 中國

’專利法$歷 經 )""* 年 和 *+(( 年 的 兩 次 修 改!但 這 些 條 款 的

內容都沒有變化" 基於這種職能劃分!人民法院和地方專利管

理機關在審理專利侵權糾紛時! 一般不觸及專利有效性問題!

這和美國法院的做法完全不 同(而在相對長的時間里!人民法

院和地方專利管理機關亦未適用公知技術抗辯專利侵權指控"

一!公知技術抗辯的謹愼引入

!! 最高法院對職能劃分的重申

早在 !"&, 年第一部’專利法$開始施行 時!基 於 中 國’專

利法$%-"&$ 版&對於專利行政機關和法院的職能劃分!最高法

院在 !"#$ 年 % 月 !& 日發佈的’關於開展專利審判工作的幾個

問題的通知$%法.經/發)’"($*) 號!已於 0++0 年失效&中作出

具體規定+,在專利侵權的訴訟過程中!遇有被吿反訴專利權無

效時!受理專利侵權訴 訟的人民法院!應當吿知被吿按照專利

法第四十八條和第四十九條的規定辦理" 在此期間!受理專利

侵權訴訟的法院!可根據民事訴訟法.試行1第一百一十八條第

四項的規定中止訴訟! 待專利權有效或無效的問題解決後!再

恢復專利侵權訴訟" -

最高法院的這一通知!作爲一種司法解 釋!對 下 級 法 院 開

展專利審判工作具有準法律的約束力!法院在審理專利侵權糾

紛時!遇到專利有效性問題!均應指引當事 人根據’專利法$第

$& 和 $" 條規定向專利複審委員會提出(而可能由於該通知的

發佈!在 -"&, 年以後的相對長時間里!法院亦未適用公知技術

抗辯專利侵權指控!以免觸及專利有效性問題"

"! 藍皮書第 # 號

公知技術抗辯的引入!最初與專利權利要求的保護範圍確

定!尤其是等同物的確定有關"

在 -"&, 年開始施行的第一部’專利法$中!有關專 利的保

護範圍的條款規定爲+.發明或者實用新型 專利權的保護 範 圍

以其權利要求的內容爲準!説明書及附圖可以用於解釋權利要

求/ - 關於權利要求解釋!在偏向專利權人的中心限定主義和偏

向社會公衆的週邊限定主義之間!中國的立法者始終選擇平衡

的.折衷説-" 這給等同原則在中國的適用提供了條件"

公知技術抗辯首次見之於公開的官方文件! 是 -""0 年 &

月發佈的 ’中 國 的 知 識 産 權 制 度$%中 國 科 學 技 術 藍 皮 書 第 2

號&)" 該藍皮書在介紹審判實踐中如何運用等同原則判定侵權

時指出+.不能運用等同原則將其保護範圍擴大到 申請日時 的

已有的技術-" 在該藍皮書中!公知技術抗辯是用於限制等同原

則之下的等同物的範圍!以避免運用等同原則時將專利保護範

圍擴大到申請日時的已有的技術"

$!李光訴首鋼案 " 運用公知技術抗辯專利等同侵權指控

此期間運用公知技術抗辯的典型 案 件 是 李 光 訴 北 京 首 鋼

總公司重型機械公司%簡稱.首鋼-&案"
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涉案專利是名稱爲!旗 杆"的 !"#$%%%#&%’& 號 實 用 新 型

專利#由專利權人$原吿%李光於 (##$ 年 (( 月 ) 日申請#(##(

年 & 月 %( 日獲得國家專利局授權& 被控技術是首鋼製作的旗

幟吹飄裝置#於 (##* 年 )!+ 月間完成設計並實施& 兩裝置均

爲一種可以使旗幟在靜風時飄動的旗杆#由中空且一側開有氣

孔的杆體’滑輪和旗繩等組成& 李光認爲首鋼製作的旗幟吹飄

裝置侵犯其專利權#遂於 (##* 年 ($ 月 & 日向北京市中級法院

起訴&

在本案審理期間# 首鋼 提 交 了 一 份 他 人 於 (#&, 年 ( 月

(- 日已期滿的 &)%$()*, 號吹風式旗杆實用新型 專利申請説

明書& 該專利申請説明書公開了一種靜風時的旗幟飄颺裝置&

該 吹 風 式 旗 杆 實 用 新 型 專 利 已 因 專 利 權 終 止 而 成 爲 公 有 技

術&

北京市中級法院經審理後認爲.(專利法)第五十九條第一

款規定*!發明或者實用新型專利權的保護範圍#以其權利要求

的內容爲準"& 這就是説#只有當行爲人所實施的技術方案與專

利技術方案存在實質等同時#才能判斷行爲人實施的行爲已落

入專利權的保護範圍#繼而認定侵犯專利權成立& 原吿李光在

權利要求書’説明書及附圖中所載明的技術方案與被吿首鋼的

旗幟吹飄裝置存有兩點不同*(’中空的旗杆內部結構不同+%’杆

體兩側排氣孔分佈不同# 上述兩項區別是實質不相等同的#被

吿的旗幟吹飄裝置並未落入原吿的專利範圍& 據此#判決駁回

原吿李光的訴訟請求&

李光不服一審判決#上訴至北京市高級人民法院& 北京市

高院認爲*上訴人李光的旗杆專利技術方案涉及一種由中空旗

杆’滑輪’旗繩組成#利用風源將風沿 * 條輸氣管道分別送到杆

體內部的 * 個氣室#並通過在杆體旗幟升起的一側開設若干排

氣孔的吹飄旗幟裝置& 被上訴人首鋼製作的旗杆#也是由中空

旗杆’滑輪’旗繩組成& 二者的根本區別在於*李光的專利技術

方案在旗杆內有 * 個氣室#而首鋼技術中的旗杆內僅有一個氣

室#而單氣室!吹風式旗杆"技術已於 (#&, 年 ( 月 (- 日公開於

業已屆滿的第 &)%$()*, 號實用新型專利#成爲公有技術& 因

此#李光的!旗 杆"專利保護範圍#不應包括單氣室旗幟吹 飄裝

置& 據此#二審法院支持一審法院認定首鋼的旗幟吹飄裝置所

採用的技術方 案與上訴人的專利技術二者實質不相等 同 的 觀

點# 公知技術抗辯被用於限制李光所主張的等同物的範圍#使

之不能將其專利保護範圍擴大到申請日時的已有的技術&

二!公知技術抗辯的發展和思考

公知技術抗辯專利等同侵權#與中國(專利法)對於專利行

政機關和法院的職能劃分幾乎沒有任何抵觸& 但公知技術抗辯

專利相同侵權時#意味着被吿可以不通過專利複審委員會的專

利無效程序挑戰專利有效性#而直接在法院通過足以影響專利

新穎性的公知技術來抗辯專利侵權指控& 公知技術抗辯專利相

同侵權的做法#可以説是對最高法院(關於 開展專利審 判 工 作

的幾個問題的通知)中提出的關於專利有效性糾紛處理方式的

某種補充或修正& 李光訴首鋼案之後不久#出現了公知技術抗

辯專利相同侵權的案件& 相應地#不同的司法轄區內#公知技術

抗辯在實踐中出現了不同的運用&

!! 浙江高院對陳克和新羽訴神風案的判決"公知技術抗

辯專利相同侵權指控

涉 案 專 利 是 名 稱 爲 ! 刺 綉 品 的 彩 化 工 藝 方 法 " 的

!"#(($$)#)’( 號發明專利# 由專利權人陳克於 (##( 年 ( 月

%, 日申 請# 並於 (##- 年 - 月 + 日由國家知識産權局授權公

吿& 該發明專利獨立權利要求爲*刺綉品的彩化工藝方法#用基

線在面料圖案上刺綉#其特徵在於用染色液對基線綉迹進行染

色彩化#再乾燥固定&

此後#原吿專利權人陳克’獨家使用 被 許 可 人 新 羽 工 藝 品

廠向杭州市中級法院起訴#稱被吿台州市椒江神風領帶廠$!神

風"%製造’銷售了基線綉迹染色彩化領帶#構成了對 陳 克 擁 有

專利權的侵犯#也構成了對新羽擁有獨家使用權的侵犯&

被吿神風辯稱*神風製造刺綉領帶中使用的這種在部分圖

案中輔之以手繪塡色製作刺綉品在我國已有悠久的歷史#並非

新技術#侵權指控不能成立&

一審法院經審理認爲*刺綉品的彩化工藝方法發明專利不

是一種新産品的製造方 法#而是一種工藝#該工藝用於 刺 綉 品

的彩 化#依照該工藝方法直接獲得的産品品種 較多#包括 神 風

製造的領帶& 神風認爲陳克的專利不具有新穎性#神風使用的

是自由公知技術的觀點不能成立& 本案中#神風未提供在製造
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領帶中使用彩化的具體方法! 應視爲其使用陳克的專利方法!

構成侵權"同時神風也侵犯了新羽的獨家使用權# 神風被責令

立即停止使用刺綉品的彩化工藝方法及使用$銷售依該專利方

法直接獲得的産品#

被吿神風不服!向浙江省高級人民法院提起上訴# 二審法

院經審理認爲%用染色液在單色刺綉品上着色彩化是民間傳統

工藝!浙江省溫州$台州等地的工藝品廠大多沿 用該民間工 藝

製作刺綉品# !"#" 年第 " 期&絲綢’雜誌上即介紹了該工藝流

程# 據此! 浙江省高院 !""$ 年 %& 月 %’ 日就該發明專利一案

作出終審判決!法院認爲!(上訴人使用申請日前已有的技術不

構成對發明專利權的侵害!被上訴人要求上訴人承擔侵權責任

的理由不能成立# 上訴人提出)其使用公知技術並未侵權*的上

訴理由成立!予以支持+!據此!浙江省高院撤 銷了一審 關 於 侵

權的判決!以使用公知技術不侵犯專利權爲由駁回專利權人的

訴訟請求#

!! 北京高院的意見!重申公知技術僅適用於專利等同侵

權指控

隨着公知技術抗辯專利相同侵權的案件的出現!公知技術

可否用於抗辯專利相同 侵權指控! 司法實踐上存 在 不 同 的 理

解# 爲了規範和統一其轄區的司法實踐!北京市高級人民法院

於 &((% 年頒佈了&專利侵權判定 若干問題的意見,試行-’,京

高法發 .!""#/!!$ 號-# 該意見第 ) 部分第 %((%%(* 條關於

(已有技術抗辯+的內容如下%

(已有技術抗辯!是指在專利侵權訴訟中!被控侵權物,産

品或方法-與專利權利要求所記載的專利技術方案等同的情况

下!如果被吿答辯並提供相應證據!證明被控侵權物,産品或方

法-與一項已有技術等同!則被 吿的行爲不構成侵犯原吿 的 專

利權#

用已有技術進行侵權抗辯時!該已有技術應當是一項在專

利申請日前已有的$單獨 的技術方案!或者該領域普通技 術 人

員認爲是已有技術的顯而易見的簡單組合成的技術方案#

已有技術抗辯僅適用於專利等同侵權!不適用於專利相同

侵權的情况#

當專利技術方案$被控侵權物,産品或方法-$被引證的已

有技術方案三者明顯相同時! 被吿不得依已有技術進行抗辯!

而可以向專利複審委請求宣吿該專利權無效# +

北京高院的上述意見顯然仍然在強調 中 國&專 利 法’對 於

專利行政機關和法院的職 能劃分!明確(已有技術抗辯 僅 適 用

於專利等同侵權!不適用於專利相同侵權的情况+!並將已有技

術抗辯專利相同侵權的情形理解爲專利有效性爭議!指引當事

人向專利複審委提出專利權無效宣吿請求!通過專利無效程序

解決#

値得注意的是! 北京高院在其意見的開頭部分特別説明%

(本意見中的規定有與其後頒佈的法律$ 法規及最高人民法院

相關司 法解釋不相一致的!應當以法律$法規及最 高人民 法 院

司法解釋爲準# +

三"最高法院的觀點 ! 對公知技術

抗辯專利相同侵權的漸進肯定

需要指出的是!在&專利法’施行的早期!最 高 人 民 法 院 囿

於&專利法’對於專利行政機關和法院的職能劃分!對公知技術

抗辯的運用採取了十分謹愼的態度# 而隨着司法實踐的的變化

和法院對專利審判經驗的積累!最高法院對公知技術抗辯給予

了更大範圍的肯定#

"! 最高法院對具體案件的指導 ! 對下級法院運用公知技

術抗辯的具體要求

+((( 年! 最高人民法院民事審判第三庭向安徽省高級人

民法院發出關於王川與合肥繼 初貿易有限責任公 司 等 專 利 侵

權糾紛案的函,,+(((-知監字第 *+ 號函-# 在函中!最高法院民

三庭認爲此案存在的問題比較明顯!要求安徽高院對案件予以

全面複查並依法作出處理!並在函中對公知技術抗辯的運用提

出具體意見!指出%一審對於本案被控侵 權人之一的神 電 公 司

提出的公知技術抗辯事由未作任何審查認定"二審未就神電公

司提供的兩份對比文件所披露的技術 與神電公司 技 術 進 行 對

比!而是與王川專利進行對比得出兩者不相同的結論# 這種做

法似不妥當# 法院認爲!(不論神電公司技術與王川專利是否相

同!在神電公司提出公知公用技術抗辯事 由的情况下!只 有 在

將神電公司技術與公 知公用技術進行對比得出否定 性 結 論 以

後!才能將神電公司技術與王川專利進行異同比較# 在將神電

!&中國專利與商標’ !""$ 年第 * 期 專 利 !"



公司技術與公知公用技術進行對比時!不僅要比較神電公司技

術中有關必要技術特徵是否已爲對比文件所全部披露!而且在

二者有關技術特徵有不同的情况下!還要看這種不同是否屬於

本質的不同!即有關技術特徵的替換是否是顯而易見的" 只有

經過這樣的對比!得出二者有本質不同 以後!才能否定神 電 公

司的該抗辯理由" #法院同時認爲!$這種技術對比一般應當委

託鑒定部門鑒定或者至少進行專家咨詢爲宜% &

!! 最高法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干

規定 ! 公知技術抗辯在中止程序中的運用

!""# 年!最高人民法院出台’關於審理專利糾紛案件適用

法律問題的若干規定()法釋)!""#*!$ 號*!其中第 $ 條規定%人

民法院受理的侵犯實用新型+外觀設計專 利權糾紛案件!被 吿

在答辯期間內請求宣吿該項專利權無效的!人民法院應當中止

訴訟!但具備下列情形之一的!可以不中止訴訟,-- )二*被吿

提供的證據足以證明其使用的技術已經公知的.--%

最高人民法院民事審判第三庭對此作了解釋,/第 )二*項

規定的可以不中止訴訟的情 形是被吿提出的證據足 以 證 明 其

使用的技術已經屬於公知技術! 即通常所説的公知技術抗辯%

具體説!在專利侵權訴訟中!人 民法院可以不管專利權人 的 實

用新型+外 觀設計專利是否具備授予專利權的條件!被吿只 要

能夠舉證證明其使用的技術是自由公知技術!人民法院就可以

根據公知 技術抗辯這一公認的審判原則! 直接判 決 被 吿 不 侵

權% &

通過司法解釋明確將公知技術抗辯原則確認下來!用於解

決涉及侵犯實用新型+外觀設計專利權糾紛案件的中止訴訟問

題! 被認爲是對中國專利侵權中止訴訟制度 的重要 突 破 和 完

善%

"!最高法院關於專利侵權抗辯的最新規定 ! 對公知技術

抗辯的進一步肯定

在 !&&’ 年 # 月下發的’最高人民法院關於全面加強知識

産權審判工作爲建設創新型國家提供司法保障的意見(中涉及

/禁止知識産權權利濫用&! 其中第 #( 條要求各級法院,/準確

界定知識産權權利人和社會公衆的權利界限!依法審查和支持

當事人的在先權+先用權+公知技術+禁止反悔+合理使用+正當

使用等抗辯事由.制止非法壟斷技術+妨礙技術進步的行爲!依

法認定限制硏發+強制回授+阻礙實施+搭售+限購和禁止有 效

性質疑等技術合同無效 事由!維護技術市場的公平競爭.防 止

權利人濫用侵權警吿和濫用訴權!完善確認不侵權訴訟和濫訴

反賠制度% &

最高法院的上述系列規定+通知!確 立 了 公 知 技 術 旣 可 用

於抗辯專利等同侵權指控! 也可用於抗辯專利相同侵權指控!

意在統一司法實踐%

四"公知技術抗辯在各地法院的廣泛適用

最高法院對於公知技術抗辯專利侵權指控的意見! 推動了

運用公知技術抗辯的法律實踐!全國各地法院在司法實踐中探

索出公知技術抗辯的具體運用方式%

#!雪聖訴科惠等 ! 公知技術抗辯的類型和抗辯條件

在此案中!山東靑島中級法院將公知技術按其權利歸屬的

不同分爲三類,)#* 自由公知技術! 是指已進入公有領域的技

術!任何單位和個人都有使用權!任何單位和個人都不能獨佔.

)!*他人的專利!只要是在原吿的申請日前公開了申請的!也是

公知技術.))*他人處於臨時保護期的發明專利申請% 山東靑島

中級法院還認爲!利用公知技術進行不侵 權抗辯!應滿 足 兩 個

條件!一是存在公知技 術!二是被控侵權産品的生産利 用 了 公

知技術%

涉案專利是萊州市活性碳纖維廠)後更名爲雪聖活性碳纖

維廠*#$$* 年 +! 月 )+ 日向國家知識産權局申請名稱爲/除臭

過濾紙&的實用新型專利!國家知識産權局於 +$$$ 年 +! 月 !,

日授予專利權!專利號爲 $* ! -"*+-.*% !""+ 年 ++ 月 ( 日!萊

州市活性碳纖維廠以廣東科惠實業公司)/科 惠&*等 侵 犯 其 專

利權爲由!向山東靑島中級法院提起訴訟% 除臭過濾紙專利的

權利 要求是,/一種除臭過濾紙!是由紙+活性碳和 光催化劑加

工而成.其特徵在於,它被製成條狀平板紙和瓦楞紙!條狀平板

紙和瓦楞紙相互間隔 由膠結劑粘結在一起!呈蜂窩狀!週 邊 由

一平板紙粘接成邊框&%

被控産品是一種光觸媒及活性炭過濾網!由平板紙和瓦楞

紙粘合而成!呈長方形!四周爲平板紙粘合的邊框% 被吿科惠以

其採用的技術與一項在先公開的美國專利技術一致爲由!以公
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知技術抗辯對它的侵權指控!

靑島中級法院認爲"被吿科惠以其生産的被控侵權産品是

利用了公知技術來抗辯原吿的侵權之訴! 本案被吿科惠向法院

提供的有關公知技術的證據#並提出被控侵權産品的技術特徵

是公知技術的抗辯$ 其根據是專利號爲 !$"#$$%&$ 的美國專

利$專利公吿日是 #’’" 年 #( 月 ) 日$早於原吿專利的申請日%

被吿 科惠稱$被控侵權産品生産所採用的技術$與美國專利 所

公開的技術一致$而美國技術已經通過美國專利的發佈在全球

公開$成爲一項公開技術! 美國專利的中心內容是$提供一種具

有良好除臭功能且能有效防止老化的利 用納米材料 製 成 的 氧

化鈦紙$該氧化鈦紙 含有超精細氧化鈦顆粒&其 * 光顆粒直徑

不 大於 #((+,’$即 氧 化 鈦 是 納 米 材 料 的 氧 化 鈦$與 原 吿 的 專

利存有明顯的不同$兩者所用材料 不同"原吿專利利用的 是 一

般狀態下的紙(活性碳和光催化劑等材料)而美國專利利 用 的

是納米材料$即*直徑不大於 #((+, 的超精細顆粒氧化鈦或者

以金屬或金屬化合物進 行表面改良過的改良超精細顆 粒 氧 化

鈦+! 通常把組成相或晶粒結構控制在 #(( 納米以下長度尺寸

的材料稱爲納米材料$納米材料具有一般材料所不具有的優異

的性能$即表面效應(小尺寸效應和量子效應$其技術被稱爲納

米技術$是現代高科技技術$兩者所利用的材料具有本質 的 區

別! 此外$美國專利權利要求書所描述的結構與被吿的産品結

構無法一一對應$不能當然地 認爲$二者的結構是相同 的! 因

此$被吿科惠認爲其産品與美國專利的技術特徵是相同的觀點

不成立 &!

!!何偉斌訴文忠電子 ! 公知技術抗辯的技術對比方式

在該案中$關於公知技術抗辯中的相關技術對比$溫州市

中級法院認爲"在公知技術 抗辯的相關技術對比中$要把 握 的

是將被 控侵權人引證作爲公知技術的證據與被 控侵權 産 品 進

行對比$以判斷被控侵權人提供的證據是否足以證明其在被控

侵權産品上使用的技術已經公知$而將公知技術和被控侵權産

品的技術進行對比時應 以專利權利要求框定的保護 範 圍 作 爲

參照! 公知技術抗辯的相關技術對比並不涉及公知技術與專利

技術的對比)如果公知技術抗辯成立$專利 技術和被控侵 權 産

品的侵權對比也就成爲不必要!

涉案專利是何偉斌 #’’’ 年 ! 月 ) 日向 國 家 專 利 局 申 請

的名稱爲,數控剝線機-的實用新型專利$於 &((( 年 #& 月 &$

日獲准授權$專利號爲 -.’’&#("//0(% 該專利的獨立權利要求

爲"一種數控剝線機$包括有箱體(控制面板(機械控制部位 和

安裝在箱體內的電腦單 片機組成$其特徵在於"控制面 板 上 設

有各 種數控按鈕$機械控制部分設有導線進線 裝置(剪剝 裝 置

和出線裝置$所述箱體內分 別設有進線步進電機(剪剝 步 進 電

機及出線步進電機$這些步進電機分別與機械控制部位的進線

裝置(剪剝裝置和出線裝置的電氣和機械對應連接%

何偉斌以瑞安市文忠電子設備有限公司&,文忠-’生産(銷

售的電腦剝線機侵犯其專利權爲由$ 於 &((% 年 #& 月 &$ 日向

溫州市中級法院提起訴訟$並申請證據保全% 原審法院於 &((%

年 #& 月 /# 日到位於瑞安市塘下鎮廣場中路 # 號 的文忠公司

進行證據保全$獲得被控侵權的電腦剝線機産品成品若干% 文

忠公司引用包括,顧梨方案-/ 在內的公知技術進行專利侵權抗

辯%

在本案中$溫州市中級法院認爲"何 偉 斌 擁 有 的 是 實 用 新

型專利$所以在對比時主要涉及産品的形狀(搆造或者其結合%

而且何 偉斌在訴訟中明確主張以專利獨立權利 要求 # 作爲其

保護範圍$因此在對比時$主要 對被控産品中與何偉斌 專 利 權

利要求 # 相 對應的結構安排和部件採用是否爲公知 技術進行

評判% 基於以上考慮$法院將被控侵權産品的技術特徵1以下簡

稱被控技術2歸納爲五項特徵"一種電腦剝線機)由箱體(控制面

板(機械控制部位和安裝在箱體 中的電腦單片機組成)控 制 面

板上設有各種按鈕) 機械控制部位左右分別設有一對滾輪$左

滾 輪 負 責 進 線$右 滾 輪 負 責 出 線)中 間 設 有 剪 刀$負 責 導 線 剪

剝)箱體內設有三 台步進電機$分別連接機械控制部位的 進 線

滾輪(剪剝剪刀和出線滾輪% 法院就以上特徵與顧梨方案相比

較$ 認定被控技術的全部特徵可以從顧梨方案中完整得到$屬

於已有公知技術% %

何偉斌不服該判決$上訴至浙江高級法院% 浙江高級法院

根據上訴人的上訴請求和理由以及被上訴人的答辯$首先確認

在專 利侵權抗辯中$ 如果被控侵權人提出公知 技 術 抗 辯 理 由

時$先將被控技術與公知技術進行比對% 浙江高級法院同時認

爲$在認 定兩者存在本質不同$否定被控侵權人抗 辯理由 的 情

况下$則需將被控技術與專利技術進行比對%
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具體地!浙江高級法院認爲!在文忠公司提 出公知公用技

術抗辯的情况下! 將文忠公司的技術與顧梨方案進行對比時!

不僅應比較被控侵權産品的技術有否爲對比文件所披露!而且

在兩者有關技術特徵有所不同的情况下!還要比較被控侵權産

品的區別技術特徵更接近於專利技術還是公知技術"

如原審判決所描述的#顧梨方案$!該方案的名稱爲#電腦

剝線機$!闡述了電腦剝線機的概述%功能%工 作原理和 主 要 參

數!並附有控制系統主程序和控制回路框圖兩張" 何偉斌認爲!

顧梨方案與被控侵權産品以及專利技術不同之處在於&"# 前者

中的#觸摸式面板$與後兩者的#數控按鈕$是不同的輸入方式!

不能替換’$#前者描述的步進電機和壓輪同時進行!而後兩者是

分步進行"%#前者的單片機控制儲存器!而後兩者直接控制步進

電機" 經審查!法院認爲&涉案專利權利要求 " 公開了一種數字

控制式剝線機的技術方案!具體包括數字控制部分和機械控制

部分的結構特徵以 及對應連接的方式" 在何偉斌的 上 述 比 對

中!除第 " 項控制面板兩者有所不同外!第 $%% 項 所提及的技

術特徵在其專利權利要求書中並未予以公開或限定" 因此!何

偉斌提出的後兩項專 利本身與沒有披露的技術對比存 在 不 同

的理由不能成立" 何偉斌認爲被控技術控制面板使用的輸入方

式是與專利相同的(數控按鈕$!而顧梨方案 公開的是(觸 摸 式

面板$) 對此!法院認爲&被上訴人所生産的被控侵權産品所採

用的觸 摸式按鍵!按照技術特徵應稱之爲薄膜式 按鍵!操作 者

在將各種數據參數通過鍵入 的方式輸入電腦時需對 該 按 鍵 施

加一定 的垂直力!操作者放鬆後該按鍵即能恢復 原位!有一 定

的行程" 而觸摸式面板強調的是操作者的觸摸!沒有行程" 至於

專利技術所使用的是(數控按鈕$!儘管此非 規範的專業 術 語!

但從其字面理解!將所需導線的加工規格按先後順序用十進制

數輸入採用了數字控制按鈕的方式" 因此!三者相比較!被控侵

權産品的技術特徵更接近於專利技術的(數控按鈕$" 同時!法

院在被控侵權人以公知技術進行抗辯時!所審查的是被控侵權

産品的技術方案是否來源於公知技術!顧梨方案所公開的是觸

摸式面板!並未披露數 字控制按鈕的具體技術特徵!因此 對 於

被控侵權産品所採用的薄膜式按鍵進行數字控制的方式!公知

技術並未予以公開" 因此!法院認爲!被控侵權産品的技術特徵

並非來源於公知技術!文忠公司以公知技術進行抗辯的理由不

能成立" ’

!! 湘北威爾曼訴廣州威爾曼請求不侵權確認 ! 公知技術

抗辯的技術對比方式

在該案中!關於公知技術抗辯中的相 關 技 術 對 比!湖 南 省

長沙市中級法院先將被控侵權産品與專利技術對比!在確認被

控侵權産品落入專利保護範圍後!再將被控侵權人引證的公知

技術與被控侵權産品進行對比!以判斷被控侵權人在被控侵權

産品上使用的技術是否已經公知"

涉案專利是廣州威爾曼公司*(廣州威爾曼$+的名稱爲(抗

!!內酰胺酶抗菌素複合物$的發明專利 ()*+",-*.$#/)該專利

於 "**+ 年 / 月 "" 日申請& 由國家知識産權局於 $,,, 年 * 月

$ 日授權) 該發明專利的必要技術特徵爲&一種抗 !!內酰胺酶

抗菌素複合物!其特徵在於它由舒巴坦與氧哌嗪靑霉素或頭孢

氨噻肟所組成!舒巴坦與氧哌嗪靑霉素或頭孢氨噻肟以 ,#’"$&

,#’"$ 的比例混合製成複方製劑)

被控技術是湘北威爾曼製藥有限公司 *(湘北威爾曼$+申

報生産的新藥(注射用哌拉西林鈉舒巴坦鈉*$0"+$和(注射用頭

孢噻肟鈉舒巴坦鈉*$0"+$) 湘北威爾曼於 $,,’ 年 + 月 $* 日收

到被吿廣州威爾曼發出的律師函) 該函認爲湘北威爾曼申報註

冊生産的 $ 類藥品注射用哌拉西林鈉舒巴坦鈉,注射用頭孢噻

肟鈉舒巴坦鈉落入其 () *+",-*.$#/ 發 明 專 利 權 利 要 求 保 護

範圍之內!侵犯了其發明專利權!據此要求 湘北威爾曼 終 止 申

報註冊活動) 而(湘北威爾曼$則認爲!其申報註冊生産的注射

用哌拉西林鈉舒巴坦鈉%注射用頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉複方製劑

藥品所使用的是一種自由公知技術!沒有侵犯被吿的發明專利

權)湘北威爾曼故於 $,,’ 年 - 月 $. 日向長沙市中級法院提起

訴訟! 請求人民法院依法判令確認湘北威爾曼在中國製造%使

用%許諾銷售%銷售%進口 注射用哌拉西林鈉舒巴坦鈉%注射 用

頭 孢 噻 肟 鈉 舒 巴 坦 鈉 複 方 製 劑 藥 品 不 構 成 對 被 吿

()*+",-*.$#/ 發明專利的專利侵權)

長沙中級法院爲此主持雙方當 事 人 就 訴 爭 專 利 侵 權 糾 紛

進行了以下比對&

-産品與發明專利的比對)

庭審中!湘北威爾曼當庭確認其申報 生 産 的 新 藥(注 射 用

哌拉西林鈉舒巴坦鈉*$0"+$和(注射用頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉*$0
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!!"與廣州威爾曼的 "#$%!&’$()*+ 發明專利相同#

對此$法院認爲$可以認定被控侵權産品所用涉案技術與

發明專利 ",$-./’$(0*+ 技術具有同一性#

%發明專利與公知技術的比對#

對此$法院認爲$發明專利應當具有新穎性&創造性和實用

性# 公知技術抗辯意在質疑專利的新穎性# 根據法律規定$專利

技術不得與在申請日以前在國內外出版物上公開發表過&在國

內公開使用過或者以其他方式爲公衆所知的技術相同$也沒有

同樣的技術由他人向國務院專利行政 部門提出過專 利 申 請 並

且記載在申請日以後公佈的專利申請文件中# 本案中$確定發

明專利 ",$-.&’$(0*+ 的新穎性$應當從專利的必要技 術特徵

入手# 從權利要求來看$該專利包含兩個部分’其一$該混合物

包括舒巴坦與氧哌嗪靑霉素或頭孢氨噻肟等組成成份( 其二$

上述組成成份按一定的比例混合而 成一種新的複 方 製 劑# 因

此$該專利的新穎性並不在於單獨作爲組成成份的舒巴坦與氧

哌嗪靑霉素或頭孢氨噻肟本身的與衆不同$而在於這些組成成

份以何種比例 混合而成一種新的&單一的藥劑$兩種成藥 的 搭

配使用與複方製劑是不同的概念# 只有這種單一藥劑技術已經

被前述方式公開$公知技術抗辯方能成立# 本案中$湘北威爾曼

亦承認所提交的證據涉及的是一種聯合 使用藥物的 治 療 方 案

而不是單一的複方藥物$因此其並不能證明在廣州威爾曼專利

申請日之前已有相同的單一藥劑技術被公開$故其公知技術抗

辯不成立# +

!!花爲媒訴振興醫療 ! 公知技術抗辯的技術對比方式

在該案中$浙江高級法院經比對被控侵權産品與公知技術

認爲$二者相關特徵完全 相同$從而確認被控侵權産品不 落 入

專利保護範圍#

涉案專利是$被上訴人紹興花爲媒醫用配套有限公司1)花

爲媒"2!$$$ 年 - 月 !( 日向國家知識産權局申請的)醫用床的

機械搖起機構" 實用新型專利$ 該專利於 0/// 年 3 月 ( 日授

權$專利號爲 $$00-’(-45# 該專利的獨立權利要求爲一種醫用

床的機械搖起機構$主要特徵是其具有一連接床身或床板的曲

柄連杆&連接着絲杆 的套管以及搖把杆和搖把$所述絲杆通 過

一萬向節與搖把杆相連#

被控技術是本案上訴人杭州振興醫療用品廠 1)振興廠"6

製造&銷售的一種醫用床$其搖起結構的主 要技術特徵 也 由 曲

柄連杆&套管&絲杆&搖把 杆&搖把&萬向節組成$曲柄連杆連接

床板$套管連接絲杆$絲杆通過萬向節與搖把杆相連# 07&. 年

上半年起$振興廠製造&銷售該醫用床的搖起機構# 被上訴人花

爲媒於 8&&. 年 .& 月 9& 日向原審法院杭州中級法院起訴$請

求判令上訴人立即停止侵犯專利權的行爲#

杭州中級法院經審理認爲$振興製造&銷 售 的 醫 用 床 的 搖

起機構所使用的技術方案具備了花爲媒公司 $$88%’:%49 專利

的全部必要技術特徵$落入該項專利的保護範圍$已構成侵權#

上訴人振興廠不服$向浙江高院提起上訴稱’.!上訴人使用

的是已有公知技術$ 該公知技術爲日本 ;<=>?@ABC 醫用床

有 限 公 司 * 下 稱 ;<=<?@ABC 公 司 ! 的 宣 傳 圖 及

",$$003-5’4- 實用新型專利等# 被上訴人花爲媒在庭審中辯

稱$.! 上訴人據以證明其使用的公知技術的證據已被國家專利

複審委員會在無效宣吿程序中駁回$故被上訴人的專利並未喪

失新穎性#

浙江高級法院經審查認爲$上訴人在本案中予以證明其使

用公知技術的證據主要是兩方面$ 一是 ",$$003-5’4- 號實用

新型專利文獻$ 二是長徵醫院在被上訴人的專利申請日之前$

已經公開使用了與專利技術特徵相同的病床#

本案上訴人製造&銷售的也是一種醫 用 床$其 搖 起 結 構 的

主要技術特徵也由曲柄連杆&套管&絲杆&搖把杆&搖把&萬向節

組成$曲柄連杆連接床板$套管連接絲杆$絲杆通過萬向節與搖

把杆相連# 上訴人舉證的公知技術的證據 ",$$003-5’4- 號專

利 是)病 床 搖 杆 安 全 結 構"的 實 用 新 型 專 利 $其 特 徵 主 要 有 搖

杆&萬向接頭&伸縮螺杆&傳動螺杆&墊片及彈簧組成$沒有本案

被控侵權産品中的曲柄連杆$且不能從對比專利文獻中毫無疑

義的導出該裝置必然是通過曲柄連杆與床身或床板相連的$兩

者不構成相同或等同# 從而不能證明被控侵權産品的技術特徵

是使用了上述對比專利文獻中的公開技術#

長 徵 醫 院 .$$- 年 $ 月 使 用 的 劦 生 公 司 及 ;<=<?@ABC

公司生産的兩種機械搖起式病床也均採用機械搖起機構$其特

徵均由曲柄連杆&套 管&絲杆&搖把杆&搖把&萬向節組成$曲柄

連杆連接床板$套管連接絲杆$絲杆通過萬向節與搖把杆相連#

上訴人製造&銷售的醫用床的技術特徵與上述病床的技術特徵
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完全相同! 據此"可以認定本案被控侵權産品與被上訴人專利

申請日之前的已有公知技術完全相同!

浙江高級法院還認爲"被上訴人係 !"##$$%&’%() 號實用

新型專利的專利權人"其享有的專利權應 受法律保護"但 該 權

利的保護範圍不能擴展到公知領域! 被上訴人有權以製造#銷

售#使用#進口等方式專有實施該專利技術"也有權將自己享有

的專利技術轉讓或許可他人使用"但無權禁止他人使用該專利

技術外的其他已有公知技術! 本案中上訴人製造#銷售的醫用

床的技術使用的是在被 上訴人專利申請日之前的已有 公 知 技

術"該製造#銷售行爲不構成專利侵權! 故上訴人提出其$使用

的是已有公知技術"不構成侵權%的上訴理由成立! %

五!結語

運用公知技術抗辯專利侵權指控"意義十分重大"據此可

以使那些使用公知技術的 被吿在抗辯專利侵權指控 時 有 更 多

抗辯手段&一方面可以通過專利複審委的專利無效程序否定原

吿的專利有效性’這時專利有效性和專利侵權糾紛分別由專利

複審委員會和法院審理"案件可能久拖不決()另一方面也可通

過直接運用公知技術抗 辯專利侵權指控" 儘快擺 脫 訴 訟 的 糾

纏"節約當事人的訴訟成本和司法審判資源!

公知技術抗辯專利侵權指控在司法實踐中已廣泛運用"但

在立法層面的進展還十分有限"國家知識 産權局在其*第 三 次

專利法修改建議稿+中 對公知技術抗辯作出原則規定"這 些 規

定尙有待進一步細化! 這從一個方面説明"在中國"公知技術抗

辯的理論和實踐尙有待進一步的發展和完善! !

作者!中國專利代理"香港#有限公司律師$專利代理人

! 這篇由當時的科學技術委員會"現在的科學技術部%名義發佈的文

件& 其目的正向其在前言中寫到的’(以中國科學技術藍皮書形式

發佈)中國的知識産權制度*&旨在闡明我國政府在知識産權保護方

面的基本態度+觀點和所實施的政策和措施&介紹中國在知識産權

保護方面的各項法律制度,-
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