
概述

等同原則源於美國的判例法!屬於英美法系中的"法官造

法#$ 作爲大陸法系的我國! 等同原則已在司法實踐中廣泛適

用$ 但從法律淵源上看!在我國專利法律體系下!至少在 !"""

年以前!找不到"成文法%的依據$ 只是在中國&專利法’第二次

修改之後!最高人民法院才在(!""#)法釋字第 !$ 號司法解釋

的第十七條中 規定*&專利法’第五十六條第一款所稱的"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%! 是指專利權的保護範圍

應當以權利要求書中明確記載的必 要技術特徵所確 定 的 範 圍

爲準!也包括與該必要技術特徵相等同的特徵所確定的範圍$

這一規定被認爲是我國專利侵權判 定中可以適用等 同 原 則 的

法律依據$ 但不可否認的是!由於長期以來缺乏明確的專利侵

權判定規則和方法! 加之我國目前採 取的分散式 專 利 審 判 體

制!各地法院對等同原則的適用極其不統 一!存在濫用等 同 原

則的情形$ 極端地適用等同原則的案例!如廣東某中級法院將

裝 置獨立權利要求和方法獨立權利要求的 特徵混在一起 $!判

定被吿構成等同侵權$ 爲此!筆者將結合案例!對專利等同侵權

判定原則及其適用提出一些看法$

等同原則的適用前提

等同原則適用的前提條件是一個非常重要的問題!而這正

是我國司法實踐中長期被忽視的問題$ 對此!我們作一個比較$

!!美國!等同原則是在滿足"全部技術特徵限定#" 原則下的

等同

衆所週知!美國的專利制度已有 !%" 多年的歷 史!等同原

則是美國專利司法實踐中創造出來的一項原則! 通過 $&’( 年

著 名 的 )*+,+- ./ 01+21,3 案 +$4’% 年 的 56,.16 7,+8 !

9:;" <=" ." >*+31 ?*6 @6=3ABC- <=" 等一系列判例確立了等同

原則在專利侵權訴訟中的地位$ 與此同時!在確定專利權利範

圍的法律實踐中!早期的中心限定主義不斷地向着週邊限定主

義 轉 變 $ 特 別 是 美 國 聯 邦 最 高 法 院 於 $44D 年 ( 月 ( 日 在

),6+16#E1+8*+-=+ <=/ ./ F*GC=+ 0,.*- <H12/I<= 一 案 中 重 申

了等同原則是在滿足,全部技術特徵限定%原則下的等同!從而

確立了美國現代等同原則的基本概念和適用前提$ 美國最高法

院在該案的判決書中的寫下了如此精彩的論述 (*

權利要求中的每一項特徵 對 於 確 定 專 利 權 保 護 範 圍 來

説!都是至關重要的!因此!等同原則應針對與權利要求中的各

個技術特徵!而不是將發明看作一個整體$ 必須強調的是!在適

用等同原則時!即使對單個技術特徵!也不 允許將保護 範 圍 擴

大到實質上是在忽略記載在權利要求中的該技術特徵的程度$

上述論述清楚地説明!等同原則的適用過程中不能忽略任

何一個記載在權利要求中的技術特徵!是受到權利要求中的相

對應之特徵限制下的等同$ 如果被控侵權物中缺少權利要求中

的某一個特徵!就不能滿足,全部技術特徵 限定%!因 而 不 構 成

侵權$

"!我國台灣地區!不論是相同侵權還是等同侵權$侵權判定

要首先滿足%全要件原則 #&

!"#$%&’(&)
$魏徵$

本文認爲!目前不少等同侵權判例!實質上是從"整體上等同#來判定的!這是對等

同原則的誤用$ 本文提出!"等同原則的適用與"相同侵權%一樣!都應該首先滿足

"全面覆蓋原則%的要求$
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由於美國是判例法國家!對專利侵權判定原則的適用並沒

有系統的規定!而是散見於各個判例之中" 相比之下!我國台灣

地區屬大陸法系!其智慧財産局於 !""# 年發佈的#專利侵害鑑

定要點$$ 更是體現對專利侵權判定的系統總結!因此也就更具

借鑒意義% 其在&專利侵害之鑑定原則’一篇中!明確定義(所謂

)全要件原則’!系指請求項中每一技術特徵完全對應表現在待

鑒定對象中!包括文義的表現及均等 % 的表現% 該*專利侵害鑑

定要 點$將專利侵害之鑒定流程分爲兩階段!第 一階段爲解 釋

申請專利範圍+第二階段爲比對解釋後的申請專利範圍與待鑒

定對象,物或方法-. 在第二階段中!具體規定(

)比 對 解 釋 後 之 申 請 專 利 範 圍 與 待 鑒 定 對 象 包 括 下 列 步

驟(

&一’解析申請專利範圍之技術特徵+

&二(解析待鑒定對象之技術內容+

&三(基 於 全 要 件 原 則!判 斷 待 鑒 定 對 象 是 否 符 合/文 義 讀

取012+

&四(基於全要件原則!判斷待鑒定對象是否 適用/均等論0

32% ’

該*專利侵害鑑定要點$進一步規定了&均等 論’的 成 立 要

件(&相對於申請專利範圍之技術特徵! 待鑒定對象之組件4成

分4步驟或其 結合關係的改變或替換未産生實質差異 時!則 適

用/均等論05 適用/均等論0須先符合/全要件原則0!始有成立

可能’6

從上述規定中!可以看出其專利侵權判定的基本思想!即(

&全要件原則’是一個大原則!如果不滿足&全要件原則’!則 可

以得出侵權不成立的結論! 不論是相同侵權還是等同侵權!都

要 在 滿 足&全 要 件 原 則’的 大 前 提 下 !再 去 區 分&字 面 侵 權’和

&等同侵權’6

!!北京高院關於等同原則的適用前提的規定

對等同原則的適用前提!我國法院在司法實踐中持什么態

度呢7 北京高院在其*專利侵權判定若干問題的意見$) 中給出

了答案6 該意見對&全面覆蓋’是這樣規定的(

!%*全面覆蓋!是指被控侵權物,産品或方法-將專利權利

要求中記載的技術方案的必要技術特徵全部再現+ 被控侵權物

,産品或方法- 與專利獨立權利要求中記載的全部必要技術特

徵一一對應並且相同6

!)*全面覆蓋原則+即全部技術特徵覆蓋原則或字面侵權原

則6 即如果被控侵權物,産品或方法-的技術特徵包含了專利權

利要求中記載的全部必要技術特徵+則落入專利權的保護範圍6

,-*在專利侵權判定中!當適用全面覆蓋原則判定被控侵權

物,産品或方法-不構成侵犯專利權的情况下!應當適用等同原

則進行侵權判定6

,!*等同原則!是指被控侵權物,産品或方法-中有一個或者

一個以上技術特徵經與專利獨立權利要 求保護的 技 術 特 徵 相

比!從字面上看不相同+但經過分析可以認定兩者是相等同的技

術特徵6這種情况下+應當認定被控侵權物,産品或方法-落入了

專利權的保護範圍6

根據上述規定可以看出!&全面覆蓋’ 的意思是( 被控侵權

物,産品或方法-與專利獨立權 利要求中記載的全部必 要 技 術

特徵要滿足一一對應並且相同!在全部必要技術特徵一一對應

並且相同的限制下!全面覆蓋原則是即全部技術特徵覆蓋原則

或字面 侵權原則!也就是説!全面覆蓋原則僅適用 相同侵 權 的

情况!排除了全面覆蓋原則作爲等同原則適用前提的可能6 在

這里!&全面覆蓋原則’與等同原則已經分道揚鑣了(&全面覆蓋

原則’與等同原則相互獨立!等同 原則的適用已經不再 需 要 滿

足我們先前討論的&全部技術特徵限制’的前提要求!而且在不

滿足&全面覆蓋原則’時!還要進一步 考慮等同原則是否適用6

規定第 ,! 條中的 &被控侵權物,産品或方法-中有一個或者一

個以上技術特徵經與專利獨立權利要求保護的技術特徵相比’

的説法則意味深長( &專利獨立權利要求保護的技術特徵’. 究

竟是什么概念7 是否要求這些特徵必須與被控侵權物,産品或

方法-中的一個或者一個以上技術特徵&一一對應’7 該條規定

沒有明確回答6 這也使該條規定整體上滑向&整體等同’的軌道

上了 /6

綜上!我們可以看出!北京高院關於 適 用 等 同 原 則 的 規 定

與美國相比!其區別就在於是否堅持&全部技術特徵限制’即全

面覆蓋原则前提下的侵權判定6 但更敏感的問題是!北京高院

關於適用等同原則的規定是否正確7 我國的最高人民法院對此

又持什么態度 -"7 下面的案例分析似乎給出了回答6
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從典型案例看對等同原則的誤讀

案例一!大連新益建材有限公司與大連仁達新型墻體建材

廠侵犯專利權糾紛案

涉案專利名稱爲!混凝土薄壁筒體構件"的實用新型專利#

其專利號爲 !"#$%&’’’&(&$ 該專利只有唯一的權利要求#以及

唯一的附圖$

根 據 權 利 要 求 ’ 及 附

圖可以看出#該混凝土薄壁

筒體構件由筒管%%&和 筒 底

%’&組 成 #其 中 ’筒 底 %’&以

至少二層以上的玻璃纖維布%’!%&叠合而成(筒管%%&以至少二

層以上的玻璃纖維布筒%%!%&叠套而成$ 被控侵權物與涉案專

利的區別爲’與涉案專利的筒管%%&相比#被控侵權産品的筒管

管壁的內部結構爲兩層水泥無機膠凝 材料夾着一層 玻 璃 纖 維

布(與涉案專利的筒底%’&相比#被控侵權産品的筒底壁不帶玻

璃纖維層$

兩級法院在被控侵權産品不滿足 對 權 利 要 求 所 有 特 徵 的

全面覆蓋的前提下#仍以構成等同判定被吿侵權$ 原一審)二審

法院在等同的分析中指出’

!被控侵權産品與涉案專利雖有不同# 但不存在本質上的

區別$ 被控侵權産品也是由筒管和封閉筒管兩端的筒底組成#

與專利的前序部分相同$ 被控侵權産品筒管管壁的內部結構爲

兩層水泥無機膠凝材料夾着一層玻璃纖維布#筒底壁不帶玻璃

纖維層#這與涉案專 利關於筒管)筒底的搆造在字面描述上 雖

有不同#但涉案專利的主體部分是筒管#其 採用水泥層間 隔 加

有玻璃纖維布層#就使得管壁旣堅固又薄#其內腔容積增加#從

而大幅度減輕其構成樓層層面的重量$ 也就是説#增加空腔容

積)減輕重量#主要靠筒管 壁的減輕#減薄#而筒底只起到防止

水泥砂漿滲入的作用#起次要作用$ 同時#更説明在筒管管壁增

加玻璃纖維布隔層#就能達到增加強度的功能作用及減少壁厚

增加空心體積的效果$ "

這個案例更進一步證實# 法院在適用等同原則判案時#對

是否滿足全部技術特徵限 制是不關心的#所以#可以將玻 璃 纖

維布的!兩層"與!一層"不加區分#甚至對玻璃纖維布的!有"與

!無"也不加區分#但卻對權利要求中的特徵 做出主次之分#即

!筒底只起到防止水泥砂漿滲入的作用#起次要作用"$ 這實際

上就是脫離技術特徵的限制#從技術方案的!整體上"來判斷是

否等同$ 雖然一審法院並不屬於北京高院的司法轄區#但仍可

見其判案的思路源於北京高院的*專利侵權判定若干問題的意

見+$

基於保障專利權人利益的立場#等同原則的適用是爲了避

免他人僅就其權利要求之技術特徵稍作非實質性改變或替換#

而規避專利侵權的責任$ 由於以文字精確)完整描述權利要求

以確定專利保護範圍#實 有其無法克服的困難#故專利 保 護 範

圍需要擴大至權利要求之技術特徵的等同範圍#而不應僅局限

於權利要求的字面含義$ 但必須警惕的是’應防止從一個極端

走上另一個極端#即不能使等同原則的適用擴大到妨礙公衆合

理利用技術的權利自由$ 筆者認爲#上述案例表明我國法院在

等同原則的適用上已經走得太遠了$ 顯然#最高法院也注意到

了該案的問題# 在該案的終審判決生效八個月後# 於 %)*+ 年

’% 月 %, 日決定提審該案 ’’$

對於寫進權利要求中的技術特徵#最高法院旗幟鮮明地表

示’ 應當認爲#凡是專利權人寫入獨立權利要求的技術特徵#都

是必 要技術特徵#都不應當被忽略#而均應納入 技術特徵 對 比

之列$ 本院不贊成輕率地借鑒適用所謂的!多餘指定原則"$

最高法院認爲’權利要求書的作用是確定專利權的保護範

圍$ 即通過向公衆表明構成發明或者實用新型的技術方案所包

括的全部技術特徵#使公衆能夠清楚地知道實施何種行爲會侵

犯專利權#從而一方 面爲專利權人提供有效合理的保護#另 一

方面確保公衆享有使用技術的自由$ 只有對權利要求書所記載

的全部技術特徵給予全面)充分的尊重#社 會公衆才不 會 因 權

利要求內容不可預見的變動而無所適從#從而保障法律權利的

確定性#從根本上保證專利制度的正常運作和價値實現$

在明確了上述基本概念的前提下#最高法院對涉案專利的

權利要求的全部特徵作 了分析#接着#對被控侵權産品 的 特 徵

與權利要求的特徵一一對比$

在對!筒底"的比對中#該院認爲’

與專利壁層結構該項必要技術特徵相對比#被控侵權産品

筒底的水泥無機膠凝材料中沒有玻璃纖維布$ 顯然#兩者並不
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相同! 又因被控侵權産品筒底的水泥無機膠凝材料中不夾玻璃

纖維布"而專利筒底的水泥無機膠凝材料中間隔夾有至少二層

以上的玻璃纖維布"兩者不屬於基本相同的手段"故亦不等同!

僅被控侵權産品筒底的技術特徵與專利 相應技術特 徵 旣 不 相

同又不等同一點"就足以判定被控侵權産品沒有落入專利權的

保護範圍!

筆者十分欣賞最高法院縝密的分析和推理 # $僅被控侵

權産品筒底的技術特徵與 專利相應技術特徵旣不相 同 又 不 等

同一 點" 就足以判定被控侵權産品沒有落入專 利權 的 保 護 範

圍%& 但是如果據此認爲最高法院堅持了全面覆蓋原則下的特

徵判斷比對"尙爲時過早& 値得深思的是"旣然已知被控侵權産

品的筒底缺少$水泥無機膠凝材料中沒有 玻璃纖維布%這 一 特

徵"其就不滿足全面覆 蓋權利要求了"爲什么還要判斷兩 者 是

否等同’ 缺少了兩者之一的$玻璃纖維布%"何來兩者的比較’

至於在被控侵權産品筒管部分的 水 泥 無 機 膠 凝 材 料 中 夾

有$一層玻璃纖維布%是否與權利要求中的$至少二層以上玻璃

纖維布%相等同的特徵"最高法院認爲(

由於本案專利權利要求書在叙述玻璃纖維布層數時"明確

使用了$至少二層以上%這種界線非常清楚的限定詞"説明書亦

明確記載玻璃纖維布筒的套叠層$可以少到僅兩層%"故在解釋

權利要求時"不應突破這一明確的限定條件& ))否則"就等於

從獨立權利要求中刪去了$至少二層以上%"導致專利權保護範

圍不合理的擴大"有損社會公衆的利益&

對於$一層玻璃纖維布%與 $至少二層以上玻 璃纖維布%是

否爲簡單的數量差別"最高法院分析道(

本案專利中玻璃纖維布層數的不同"不能簡單地認爲只是

數量的差別"而是對於筒 體構件的抗壓能力*內腔容積以 及 樓

層重量具有不同的物理力學意義上的作用& 筒管部分含有$至

少二層以上%玻璃纖維布"在 增強抗壓能力*減輕樓層重量*增

加內腔容積方面達到的技術效果應優於筒管部分僅含 $一層%

玻璃纖維布的效果& 應當認爲"僅含$一層%玻璃纖維布不能達

到含有$至少二層以上%玻璃纖維布基本相同的效果"故被控侵

權産品筒管部分在水泥無機膠凝 材料中夾有一層玻 璃 纖 維 布

不屬於與專利相應技術特徵的等同特徵"更不是相同特徵& 因

此"被控侵權産品亦沒有落入專利權的保護範圍&

可見"在權利要求明確使用了$至少二層以上%這種界線非

常清楚的限定詞的情况下"這種數量上的差別本身已經産生了

實質上不同的技術效果&

綜上"雖然該案在最高法院的介入下"特 別 是 在 強 調 對 權

利要求書的特徵要給予全面尊重的原則下"最終使判決結果逆

轉"但 是最高法院仍然沒有明確地提出等同原 則應置於$全 面

覆蓋原則%之下 "!&

案例二!元大公司訴天旗公司實用新型專利侵權糾紛案 !"

涉案專利名稱爲$一種可拆的方向把式車把手%"其專利號

爲 %&’’!$$#’"()& !**! 年 # 月"元大公司向法院起訴天旗公

司專利侵權& 與上述的案例一類似的是"該涉案專利也只有一

項權利要求" 且只有一個附圖體現其車把手爲彎 管 的 實 施 例

+見下圖,&

根據權利要求 " 及附圖"本專利明確限定了$把 手 架 橫 管

+!"#,兩端各設有一圈定位孔+!"!,*+!"$, %"而被控侵權産品只

是採用直管車把"且只有一個定位孔& 對此"一審法院經審理認

爲(被吿製造銷售的滑板車車把手與 %&’’!$$#’"-) 專利相比"

由於不具備$把手架橫管兩端各設有一圈 定位孔%這一 必 要 的

技術特徵"即不能實現 %&’’!$$#’"-) 專利説明書所述的$由於

在把手架橫管兩端各設有一圈定位孔"因 此"通過調整 定 位 齒

在定位孔中的嵌卡位 置"即可方便地調整左*右車把手 尾 端 與

車把手橫管之間的角度"以利於使用者處於最佳握持狀態騎乘

車輛%這一技術效果"故 二者旣 不 相 同 也 不 構 成 等 同"於 !.*!

年 ’ 月 ’ 日判決駁回元大公司的訴訟請求& 元大公司不服該判

決"上訴到二審法院&

儘管一審法院認定被控侵權産品缺少$把手架橫管兩端各

設有一圈定位孔%這一必 要的技術特徵"但仍不敢採用 不 滿 足

$全 面 覆 蓋 原 則%判 定 不 侵 權"而 是 循 着 北 京 高 院 的-意 見.思

路"接着進行了是否等同的比對"以不構成等同來判案!
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基於同樣的事實!二審法院推翻了一審判決" 二審法院認

爲#本案專利權利要求中對左右車把手是直管還是彎管並無限

定!不 應用説明書附圖所體現的實施例來限制 權利要求!認 爲

權利要求僅僅保護車把手爲彎管的技術方案" 在被控侵權産品

與權利要求中車把手都是直管的情况下!被控侵權産品的$一

個定位孔%與專利權利要求的$一圈定位孔%對實現可拆卸連接

來 説!兩者採用的手段&實現的功能以及達到 的效果是基本 相

同的’ (一圈定位孔%的孔數至少在兩個以上!與一個定位孔之

間!區別僅在於孔數)

筆者也可同意二審法院關於車把 手 是 直 管 還 是 彎 管 的 分

析!其合理成分在於#權利 要求主題名稱對保護範圍來説 並 不

是決 定性的因素!重要的是!權利要求中技術特 徵的集合是 如

何限定保護範圍的" 顯然!權利要求中的全部技術特徵的有機

集合也同時限定了主題名稱 !"" 即關鍵要比對的是技術特徵的

差異!特別是那些與被控侵權物相對應的特徵" 二審法院是將

被 控 侵 權 産 品 的 (一 個 定 位 孔%與 專 利 權 利 要 求 的 (一 圈 定 位

孔%相比對!爲什么不是將被控侵 權産品的(一個定位孔%與專

利權利要求的(一圈定位孔%當中的(一個孔%來比對* 二審法院

並沒有説明) 在比對前提不明確的情况下!比對的結論還有什

么意義*

在案例一與案例二的審理中!對於同樣限定明確的數量特

徵!法 院 的 認 識 截 然 不 同 #在 案 例 一 中!最 高 法 院 認 爲!(一 層

布%與(兩層布%在效果上有明顯不同+而在案例二中!法院則認

爲!(一圈定位孔%與一個定位孔的效果是等同的) 出現這樣認

識上的混亂! 正是 我國目前缺少統一的專利侵權判 定 規 則 所

致)

案例三!解文武訴靑島海爾通信有限公司專利侵權案

原 吿 解 文 武 的 (手 機 自 動 隱 形 撥 號 報 失 的 實 現 方 法 %於

#$$% 年 !& 月 % 日獲得發明專利!專利號爲 ’($)*+&,-&.*,簡

稱本專利-) 專利授權後!原吿曾與海爾通信公司聯繫本專利的

實施許可問題!但未成功) &$$" 年 / 月!原吿在市場上發現了

海爾彩智星 ’%!$$ 手機也具有(智能防盜%功能!侵犯了其權利

要求 ! 所界定的隱形撥號報失的實現方法!遂訴至北京市第一

中級人民法院)

經法院勘驗比對!被吿的海爾彩智星 ’%!$$ 手機所採用的

報失方法與專利方法相比0區別在於(本專利在檢測數據或電話

號碼不一致時!則正常使用同時按照設定的功能參數自動隱形

撥號!而海爾彩智星 ’%)++ 手機的智能防盜方法在揷入非法用

戶卡後!則不能正常使用!並且在預定時間內顯形撥號 )/%)

對於上述區別!解文武主張非法用戶不能正常使用的情形

係對本專利的變劣!故被控侵權産品海爾彩智星 ’%)++ 手機中

的智能防盜方法與本專利的技術特徵是等同的!應適用等同原

則判定侵權成立)

雖然最終一審法院以優先適用(禁止 反 悔 原 則%判 定 不 構

成等同侵權!但其潜在的邏輯仍然是等同原則的適用並不需要

考慮(全面覆蓋原則%) 即不顧被吿産品缺少的(如果不一致!則

正常使用同時按照設定的功能參數自動隱形撥號%這一整體特

徵!生硬地將這一原吿權利要求中所具有的而被吿産品所缺少

的整體特徵與被吿的(顯形撥號報失%相比較) 而這一整體特徵

的內涵是(正常使用%與(自動隱形撥號%要同時滿足!從整體上

不可分離) 這樣的比較實質上又是(整體等同%)

上述討論的三個案例的共同之處在於#沒有認清全面覆蓋

原則的含義!在不滿足全 面覆蓋原則要求的情况下!將 權 利 要

求中的一部分特徵與被控侵權産品中的單一特徵相比較!使得

等同原則的適用變得十分隨意) 相比之下!美國經過幾十年的

徘徊和爭論之後! 在 123453!6547849:4 一案的審理中重新強

調了 等同原則的適用應置於(全部技術特徵原 則%即全面 覆 蓋

原則之下) 全面技術特徵原則應當是指權利要求中記載的每一

個技術特徵都被覆蓋!而不是將他們混在一起判斷!如將(一圈

孔%與(一個孔%進行判斷) 所謂(整體等同%實際上就是主張將

權利要求中記載的多個技術特徵混在一起判斷) 而這正是我國

在適用等同原則時需要認眞反思的地方)

權利要求中技術特徵的劃分

與侵權判定的關係

在上面的案例三中!原被吿對涉案專利權利要求 " 中技術

特徵的劃分持不同意見#原 吿劃分爲 ; 項特徵!而被吿則劃分

爲 !+ 組 %+ 項必要技術特徵 !;) 這是因爲!如果權利要求中技

術特徵劃分的越多!以全面覆蓋原則爲前 提!則被吿侵 權 的 可
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能性就越小! 而一審法院根據本專利權利要求 ! 記載的內容"

將權利要求 ! 劃分爲以下 " 項必要技術特徵#

!!當手機初次使用時"手機的內部處理程序録入合法用戶

卡所獨有的區別於其它用 戶卡的自身數據或録入合 法 用 戶 卡

所對應的手機號碼"並記録合法用戶設定的用於自動隱形撥號

報失的功能參數以及用 於自行修改功能參數和自行 合 法 更 換

用戶卡的功能密碼$

#!當手機每次開機使用時"手機的內部處理程序自動檢測

並比較當前用戶卡的自身 參數與預先存儲的合法用 戶 卡 的 自

身數據是否一致"或檢測並比較當前用戶卡對應的手機號碼與

預先存儲的合法用戶卡對應的手機號碼是否一致$

$!如果一致"則正常使用$

"!如果不一致"則正常使用同時按照設定的功能參數自動

隱形撥號!

根據法院的上述劃分"法院實際上已認可前三個特徵已被

被吿侵權物所覆蓋"因而只需要對比第 " 個技術特徵是否等同

%顯然不相同&! 而筆者認爲"這樣的比對是沒有意義的"被吿根

本就沒有使用該’正常使用同時按照設定的功能參數自動隱形

撥號(特徵"而只是)顯 形撥號報失("特徵完全不對應"如何 比

較*

爲了回答上述疑問"筆者試圖提出劃分技術特徵的基本思

路+

在上面的案例一中"對權利要求中的)筒底(可以作如下特

徵的劃分#

僅僅是對權利要求中的筒底的特徵分解" 就可以得出結

論#不滿足全面覆蓋原則"不構成侵權!

同 理"對)筒 管%#&以 至 少 二 層 以 上 的 玻 璃 纖 維 布 筒%#!#&

叠套而成( 作的特徵分解如下#

分解後"我們清楚地看出"被控侵權 産 品 中 的 特 徵 要 少 於

權利要求的特徵"不滿足全面覆蓋原則!

値得注意的是#)至少二層以上(這樣的描 述"被 最 高 法 院

稱爲是)明確限定的("其實"其明確的是層數的)下限(是二層"

其隱含的意思 是明確地將)少於二層(排除在專利保護範 圍 之

內! 而其上限卻是)開放(式的寫法"即至少是)二層以上("都在

保護範圍之內! 因此"這樣的寫法的確是)明確限定的(! 專利權

人在日後的侵權訴訟中"不可以突破的恰恰應該是專利權人自

己設定的)下限("不滿足這樣的限定"就可以逕直以不滿足)全

部 技術特徵原則(或)全面覆蓋原則(得出不構 成侵權的結論"

又何須適用等同原則呢*

在上述的案例二中"情况也是如此!

設權利要求 % 的)一圈定位孔(中的孔的個數爲 &"即#

&’ )一圈定位孔( 中的孔的個數" 則 & 可以記做 &’ %(

%&#%&$

而被控侵權的車把上"只有 % 個孔"那麽"所剩 下的%&#%&

無法被覆蓋掉! 因而"問題就轉化爲"這些無法被覆蓋掉的%&#

%&個孔"是否在權利要求書中可以被忽略* 答案當然是不能, 因

爲" 寫到權利要求書中的每一個特徵都應當得到同樣的尊重"

任何人%包括法院&都沒有理由)厚此薄彼(地主張某個特徵)起

次要作用(%)! 因此"不構成侵權的結論也是顯而易見的!

上面的分析吿訴我們"只有正確的劃分權利要求中的技術

特徵"才能正確地做到技術特徵的一一對比! 在滿足全面覆蓋

原則的前提下"才有區分相同侵權和等同侵權的必要!

等同原則與多餘指定及變劣發明

在案例一關於)混凝土薄壁筒體構件(的專利中"最高法院

在對兩級法院以適用等同原則作出判決的提審一案中"明確表

態#本院不贊成輕率地借鑒適用所謂的)多餘指定原則(%*! 這必

權利要求中的筒底 被控侵權産品中的筒底

第一層水泥無機膠凝材料 有

第二層水泥無機膠凝材料 有

在 第 一 層 和 第 二 層 水 泥 無 機

膠凝材料之間"隔夾有至少二

層以上的玻璃纖維布

在 第 一 層 和 第 二 層 水 泥 無 機

膠凝材料之間"沒有隔夾玻璃

纖維布

權利要求中的筒管%#& 被控侵權産品中的筒管

一層玻璃纖維布筒 一層玻璃纖維布筒

又一層玻璃纖維布筒 無

還可以有#又一層玻璃纖維布筒 無
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然令我們不得不考察等同原則與多餘指定的關係!

表面上看"等同原則似乎與#多餘指定$無涉"何來#本院不

贊成$呢% 按照最高法院分析的那樣&’凡是專利權人寫入獨立

權利要求的技術特徵"都是必要技術特徵"都不應當被忽略"而

均應納入技術特徵對比之列! $"就必然要首先滿足’全部技術

特徵原則$! 而兩級法院適用等同原則的時候"並沒有公開宣佈

忽略其中的某一個特徵"或者説"並沒有認 定其中的某一 特 徵

爲’多餘$! 筆者認爲"在該案中"兩級法院只不過是以權利要求

的多個特徵一起’打包$後"形成一個打包後的特徵去跟被控侵

權物的一個特徵去比! 因此"屬於整體等同!

而’多 餘 指 定 原 則$恰 恰 是 在 形 式 上 對’全 部 技 術 特 徵 原

則$的尊重! 設想"如果將權利要求中的某個特徵當成多餘的而

排斥掉後"所剩下的技術特徵恰恰好能夠使被控侵權物全部覆

蓋掉"這不就變成了’相同侵權$或’字面侵權$了嗎% 因此"’多

餘指定 原則$形式上是追求全面覆蓋"但本質上是 技術方案 的

’整體等同$! 可見"’多餘指定原則$只不過是等同原則的一種

極端形式 !" 而已!

變劣發明 #$ 與多餘指定應該説是一對孿生兄弟! 假設&權

利要求可以劃分爲四個技術特徵"記作&!("(#($)而被控侵權

物只含有其中的 !("(# 三個技術特徵* 從被控侵權物自身的

角度觀察"如果可通過#多餘指定原則$將特徵 $ 忽略"這樣被

控侵權物就#全面覆蓋$了權利要求* 而變劣發明則換個思路"

是從被控侵權物自身的角度觀察"認爲被控侵權物中本應該含

有特徵 $"但卻被人爲 地 故 意 省 略 了 特 徵 $"省 略 的 直 接 效 果

從技術效果上看"導 致整個技術方案的變劣了"但又限定這 種

變劣後的技術效果仍高於專利申請日之前的現有技術"因此是

故意變劣*

其實"我們從變劣發明的理論本身就可以看出其基於兩個

假定的弊端所在* 假定一中"非要強加於人地説"被控侵權物中

故意去掉了某個或某些特徵#$$%假定二中"還要進一步判斷做

出這樣的省略之後"該技術方案是否仍高於專利申請日之前的

現有技術* 對於假定一"#故意去掉$這個事實行爲應該由誰來

舉證% 是專利權人還是被控侵權方% 這個特徵如果能被省略"爲

什么發明人沒有想到% 對於假定二"對所謂變劣發明的技術高

度作判定"本質上等於 評價其專利性"應屬於專利審查部 門 的

法定職責" 而司法機關限於專利審查資源與審查能力的不足"

無法作出準確的實體判斷* 其結果只能是回到#整體等同$&’ 的

軌道上* 由此看來"變劣發明理論只不過是等同原則的另一種

極端形式*

結語

設立專利制度的目的一方面是鼓勵發明創造"另一方面是

保護社會公衆對人類已有的科學技術成果的合理使用 &&* 防止

對專 利權的過度保護傷害到公衆的合法權利 也應是 專 利 制 度

追求的目標* 等同原則的適用應在上述兩方面的目標中尋求平

衡* 然而"我國目前在等同原則的適用上"由於不堅持在全面覆

蓋原則下適用等同原則"忽略了專利權人和社會公衆之間的利

益平衡"很多時候過分遷就專利權人* 出現這種現象的根源在

於對專利侵權理論的硏究不夠細緻和深入"以至於延遲至今尙

沒有一部全國統一的專利侵權判斷規則"導致每個有專利管轄

權的法院都可以對等同原則作出自己的理解*

當務之急"是儘快制定出有普遍 約 束 力 的#專 利 侵 權 判

定規則$" 在判定規則中明確將全面覆蓋原則作爲等同原則適

用的前提條件"同時"摒棄與全面覆蓋原則格格不入的#多餘指

定$和#變劣發明$理論"構建出堅實 和諧的專利侵權判定理 論

基石* !

! 見深中法!&$$&"民三初字第 !($ 號民事判決書#

& $全部技術特徵限定% 對應於英文中的 $)**%+,-,./.,012 34*5%&或

’)**%6*5-51.2 34*5%7我國 台 灣 地 區 稱’全 要件 原 則%&爲 討 論 方 便&

本文對這些提法都認爲是同一個含義&並不作區分#

8 原文見 9/:15:%;51<,12017 !!= >? @.A /. ’B(CA

’6/DE 5*5-51. D01./,15F ,1 / G/.51. D*/,- ,2 F55-5F -/.5:,%

/* .0 F5H,1,1I .E5 2D0G5 0H .E5 G/.51.5F ,1J51.,017 /1F .E42 .E5

F0D.:,15 0H 5K4,J/*51.2 -42. L5 /GG*,5F .0 ,1F,J,F4/* 5*5-51.2 0H

.E5 D*/,-7 10. .0 .E5 ,1J51.,01 /2 / ME0*5A N. ,2 ,-G0:./1. .0 5124:5

.E/. .E5 /GG*,D/.,01 0H .E5 F0D.:,15O 5J51 /2 .0 /1 ,1F,J,F4/* 5*5%

-51.7 ,2 10. /**0M5F 24DE L:0/F G*/P /2 .0 5HH5D.,J5*P 5*,-,1/.5

.E/. 5*5-51. ,1 ,.2 51.,:5.PA %

C 本文所出現的’全要件原則%($全部技術特徵限制原則%與$全面覆

!+中國專利與商標, &’’Q 年第 8 期 專題文章 !



蓋原則!具有相同的含義"

! 我國台灣地區將#專利侵權判定!稱爲$專利侵害鑑定!%"##$ 年 %

月公佈的&專利侵害鑑定要點’是目前的最新的版本%其全文可通過

&&&’()*+’,+-’(&.*/(01(.*/(01(2+3,’/4* 下載"

5 我國台灣地區的$文義!即$字面!的意思%$均等!即$等同!的意思"

6 該&意見’較系統地闡述了專利侵權判定中涉及的各種實務問題的

一份文件%它雖然不是一份司法解釋%不能在法律文書中直接引用%

但它是該法院對歷年來審理專利侵權案件實踐經驗的總結%也爲法

官判定專利侵權提供了一份參照標準% 能夠有助於法官對相關法

律(法規的理解) 在最高法院尙未出臺專利侵權判定標準之前%作爲

中國專利審判實踐經驗最豐富且案例最多的地方法院%其率先出臺

了該意見%對全國專利審判實踐的影響不可謂不大%該意見無疑在

中國專利審判實踐中具有里程碑意義*

% 專利法原理吿訴我們%專利保護的客體是由$技術特徵!限定的技

術方案%而不是保護技術方案中的$技術特徵!* 比如%房子作爲一個

技術方案是由磚頭水泥砌成的%但保護該房子不意味着對其中的磚

頭水泥的保護* 因此%$專利獨立權利要求保護的技術特徵!這個提

法本身就不成立*

7 筆者認爲%北京高院對等同原則的理解實際上就是$整體等同!論*

如果有讀者不以爲然%則看看該意見中的關於$變劣發明!和$多餘

指定原則!的規定就理解了* 對此%筆者將在稍後的論述中進一步分

析*

8# 其實%最高人民法院在 !""" 年&專利法’第二次修改後%就着手制

定了專利侵權判定的具體規定%於!""# 年 $ 月發佈了&關於審理專

利侵權糾紛案件若干問題的規定+草案,’%又於 !""# 年 8# 月發佈

了&關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定+會議討論稿,’%見

9((*:..&&&’;9)1/)*3</&’;1.49+&2=0&4’/4*>)?@"$5"AB0C@會 議討

論稿*

88 見中華人民共和國最高人民法院+"##!,民三提字第 8 號民事判

決書% 9((*:..&&&’;9)1/)*3</&’;1.D)<0."##!#78E!6"8’9(F<*

8" &關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定+會議討論稿,’第十

五條規定了$全部技術特徵原則!%其第一款規定-$被控侵權物包含

了權利要求記載的全部技術特徵的%或者被控侵權物的個別或者某

些技術特徵雖然與權利要求記載的相應技術特徵不相同%但依據等

同原則屬於與權利要求記載的技術特徵相等同的技術特徵的%人民

法院應當認定被控侵權物落入專利權保護範圍%被控侵權人構成專

利侵權*! 從這個規定中%還看不出該$全部技術特徵原則!與本文強

調的$全面覆蓋原則!之間的邏輯關係*

8E 該案詳情見- 孟繁新%$等同原則在實用新型專利侵權訴訟中的適

用’!%&中國專利與商標’"##5 年第 8 期*

8$儘管該權利要求的主題名稱沒有寫明是彎管%但是其$把手架橫管

兩端各設有一圈定位孔!這一技術特徵卻$泄露天機!* 根據&中國專

利法’第 "5 條第 $ 款的規定%權利要求書應得到説明書的支持* 特

別是在説明書僅有一個實施例和唯一的附圖情况下%按照$一圈定

位孔!限定的車把手只能是彎管*

8! 見北京市第一中級人民法院+"##!,一中民初字第 E"!$ 號民事判

決書*

85 $必要技術特徵!的概念%堪稱是中國特色* 筆者以爲%其僅僅是專

利審查過程中的一個過渡性的輔助工具%即與發明要解決的技術問

題相比%在權利要求所體現的技術方案達不到$最小程度!下的完整

時才有意義* 但如果權利要求所體現的技術方案已滿足$最小程度!

的完整%審查員對其中某個特徵是否$必要!沒有評價的法定義務*

而一旦在授權之後%權利要求書已經公諸於世%按照專利法中的契

約理論%授權後的權利要求書是官方+代表社會公衆,與專利權人簽

訂的契約%其權利要求中的每一個特徵%都是對保護範圍的限制%都

是專利權人所認可的$必不可少的!特徵* 因此%此時就沒有區分$必

要技術特徵!的必要了* 而$必要技術特徵!概念恰恰是所謂$多餘指

定原則!的理論前提* 總之%在專利授權之後再討論或區分$必要技

術特徵!毫無意義* 相應地%美國專利實踐中認爲-$=+ F)1)FGF +3

F/H)FGF 1GFI03 D0/(G30 +D FG4( I0 )1;<G?0? )1 (90 I+?C +D /

*/(01( ;</)F’ JG( )1 /1C ;/404K / 4GDD);)01( 1GFI03 +D 0<0F01(4

FG4( I0 )1;<G?0? (+ 30;)(0 /1 )1-01()+1 (9/( )4 1+-0<L 1+1%+I-)+G4L

/1? G40DG<’!+見&專利法概述’ M’$7%中信出版社%!""# 年 &" 月版,

86 美國法院的觀點是% 即使是權利要求中含有了 $非必要嚴格的限

定!%法院也無權糾正* 法院無權對權利人自己提出的權利要求給予

某 種 程 度 上 的 擴 大 或 縮 小 * 引 自 - N/<I03( OG0< PC4(0F4 M/(01(4

Q+’L -’ R1+;/< Q+3*+3/()+1L 0( /<’案%見 9((*:..&&&’<<’,0+3,0(+&1’0%

?G.D0?03/<.SG?);)/<.D0?.+*)1)+14.77+*)1)+14.77%8$"8’9(F<*

8% 北京市高級人民法院的&專利侵權判定若干問題的意見+試行,’

第 $6 條規定-多餘指定原則%是指在專利侵權判定中%在解釋專利

獨立權利要求和確定專利權保護範圍時%將記載在專利獨立權利要

求中的明顯附加技術特徵+即多餘特徵,略去%僅以專利獨立權利要
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求中的必要技術特徵來確定專利權保護範圍!判定被控侵權物"産

品或方法#是否覆蓋專利權保護範圍的原則$

IT 北京高院的%專利侵權判定意見若干問題的意見&試行#’中!將(多

餘指定原則)置於*等同原則)一節中!也説明了這個問題+ 同樣!關

於*變劣發明)也是如此$

CD 北京市高級人民法院的%專利侵權判定若干問題的意見&試行#’

第 UI 條規定,於故意省略專利權利要求中個別必要技術特徵!使其

技術方案成爲在性能和效果上均不如專利技術方案優越的變劣技

術方案!而且這一變劣技術方案明顯是由於省略該必要技術特徵造

成的!應當適用等同原則認定構成侵犯專利權$

CI 儘管北京市高級人民法院在其%專利侵權判定若干問題的意見"試

行-’第 VW 條中規定,*適用等同原則判定侵權!僅適用於被控侵權

物&産品或方法-中的具體技術特徵與專利獨立權利要求中相應的

必要技術特徵是否等同!而不適用於被控侵權物&産品或方法-的整

體技術方案與獨立權利要求所限定的技術方案是否等同)3但只要是

不堅持*全面覆蓋原則)下的等同!就是實質上的*整體等同)了$ 例

如!該意見中的關於多餘指定及變劣發明的規定!明顯地破壞了該

意見的理論架構$

CC 業內普遍認爲中國%專利法’第一條所體現的專利制度的宗旨就是

*鼓勵發明創造)!對此!筆者認爲!這是對專利制度的宗旨的誤讀$

如果把專利制度比作一架戰車!則*鼓勵發明創造)和*保護公衆合

法權利)就是這架戰車的兩個車輪$ 缺少了*保護公衆合法權利)這

一車輪!這個專利制度的戰車只能原地不動地打轉!沒有任何實用

價値$
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